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Prefacio

El presente Suplemento relativo a las Garantias Reales sobre Propiedad
Intelectual (“el Suplemento”) de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre
las Operaciones Garantizadas (‘“la Guia”) ha sido preparado por la Comisién
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)'.

En 2006, en su 39° periodo de sesiones, la Comisién examind y aprob6 en
principio el contenido sustancial de las recomendaciones de la Guia. Tam-
bién estudié su labor futura sobre el régimen legal de la financiacién garan-
tizada. La Comisién observé que las recomendaciones de la Guia eran
aplicables en general a las garantias reales sobre derechos de propiedad
intelectual, y pidi6 a la Secretaria que preparara, en cooperacion con las
organizaciones pertinentes y, en particular, con la Organizaciéon Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), una nota, que se le presentaria en su 40°
periodo de sesiones, en 2007, en la que se analizara el alcance de la labor
futura sobre la financiacién garantizada por derechos de propiedad intelectual
que se convertiria en un suplemento (inicialmente denominado anexo) de la
Guia. La Comision pidié asimismo a la Secretaria que organizara un colo-
quio sobre la financiacion respaldada por propiedad intelectual, asegurando
en la mayor medida posible la participacién de organizaciones internacio-
nales competentes y de expertos de diversas regiones del mundo®.

De conformidad con la decisiéon adoptada por la Comisién, la Secretaria
organizd, en cooperaciéon con la OMPI, un coloquio acerca de las garantias
reales constituidas sobre propiedad intelectual (Viena, 18 y 19 de enero de
2007). Asistieron al coloquio expertos en cuestiones de financiaciéon garan-
tizada y legislacién sobre propiedad intelectual, incluidos representantes de
gobiernos y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de
ambito nacional e internacional. Durante el coloquio se hicieron algunas
sugerencias sobre los ajustes que seria necesario introducir en la Guia para
abordar cuestiones especificas de la financiacién garantizada por derechos
de propiedad intelectual®.

! Véase www.uncitral.org.

2Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer periodo de sesiones, Suplemento
niim. 17 (A/61/17), parrs. 81, 82 y 86 (véase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/39th.html).

3Véase www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_security.html.
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Durante la primera parte de su 40° periodo de sesiones, en junio de 2007,
la Comision examind una nota de la Secretaria titulada “Posible labor futura
en materia de garantias reales sobre derechos de propiedad intelectual”
(A/CN.9/632)*, en la que se tenfan en cuenta las conclusiones a las que se habia
llegado en el mencionado coloquio. A fin de ofrecer a los Estados orientacién
suficiente sobre los ajustes que podria ser preciso introducir en sus respec-
tivas legislaciones para evitar incoherencias entre el régimen de la financia-
cion garantizada y el de la propiedad intelectual, la Comisién decidid
encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantias Reales) la preparacion de
un suplemento de la Guia dedicado especificamente a las garantias reales
sobre derechos de propiedad intelectual®. En la continuacién de su 40° periodo
de sesiones, en diciembre de 2007, la Comisién ultimé y aprobd la Guia,
quedando entendido que ulteriormente se prepararia un suplemento de
la Guia que trataria especificamente de las garantias reales sobre derechos
de propiedad intelectual®.

El Grupo de Trabajo VI llev6 a cabo su labor en cinco periodos de sesiones
de una semana de duracidn, el ultimo de los cuales se celebrd en febrero
de 2010". En los periodos de sesiones 14°, 15° y 16°, el Grupo de Trabajo
remitié algunas cuestiones relacionadas con la insolvencia al Grupo de Tra-
bajo V (Régimen de la Insolvencia)’, que este examind en sus periodos de
sesiones 35° 36° y 38%. Ademads, el Grupo de Trabajo cooperd con la OMPI
y otras organizaciones de los sectores publico y privado relacionadas con la
propiedad intelectual, que asistieron a sus reuniones como observadores,
para asegurar la suficiente coordinacién del Suplemento con la legislacion
sobre propiedad intelectual. Ademds, el Grupo de Trabajo colabord estre-
chamente con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de

4Véase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/40th.html

SDocumentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo periodo de sesiones, Suple-
mento niim.17 (A/62/17 (Part 1)), parrs. 156, 157 y 162 (véase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/
sessions/40th.html).

°Ibid., (A/62/17 (Part II)), parrs. 99 y 100. La Guia (publicacién de las Naciones Unidas, nim.
de venta S.09.V.12) estd disponible en www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-1g/s/09-82673_
ebook-S.pdf

"Los informes del Grupo de Trabajo sobre su labor en esos cinco perfodos de sesiones se encuentran
en los documentos A/CN.9/649, A/CN.9/667, A/CN.9/670, A/CN.9/685 y A/CN.9/689. Durante estos
periodos de sesiones el Grupo de Trabajo examiné los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33 y Add.1,
A/CN.9/WG.VI/WP.35 y Add.1, A/CN.9/WG.VI/WP.37 y Add.1 a Add.4, A/CN.9/WG.VI/WP.39 y Add.1
a Add.7 y A/ICN.9/WG.VI/WP42 y Add.1 a Add.7. Todos los documentos de trabajo e informes sobre
la labor del Grupo de Trabajo VI (Garantias Reales) estdn disponibles en el sitio de la CNUDMI en
Internet (www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/6Security_Interests.html).

SA/CN.9/667, pérrs. 129 a 140; A/CN.9/670, parrs. 116 a 122; y A/CN.9/685, parr. 95. Los documentos
de trabajo e informes del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) pueden consultarse en
www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/5Insolvency.html

9A/CN.9/667, parrs. 129 a 140; A/CN.9/670, parrs. 116 a 122; y A/CN.9/685, parr. 95. Los documentos
de trabajo e informes del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) pueden consultarse en
www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html
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Derecho Internacional Privado en la preparacion del capitulo X del Suple-
mento dedicado al conflicto de leyes'.

En su 43° periodo de sesiones, celebrado en Nueva York del 21 de junio
al 9 de julio de 2010, Ia Comisién examind y aprobé por consenso el Suple-
mento el 29 de junio de 2010 (véase el anexo II.A)!'. Posteriormente, la
Asamblea General aprobd la resolucién 65/23, de 6 de diciembre de 2010
(véase el anexo II.B), en la que expresé su aprecio a la CNUDMI por haber
finalizado y aprobado el Suplemento; solicit6 al Secretario General que diera
amplia difusién al texto del Suplemento; recomend6 que todos los Estados
prestaran la debida atencién al Suplemento al revisar o promulgar su legis-
lacion pertinente; y recomend6 también que todos los Estados siguieran
considerando la posibilidad de pasar a ser partes en la Convencion de las
Naciones Unidas sobre la Cesién de Créditos en el Comercio Internacional
(2001)"* y aplicar las recomendaciones de la Guia.

1%En su 16° periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo estudi6 una propuesta de la Oficina Permanente
de la Conferencia de La Haya (A/CN.9/WG.VI/WP40, véase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/
working_groups/6Security_Interests.html).

El proyecto de Suplemento examinado por la Comisién figura en los documentos A/CN.9/700
y Add.l1 a Add.7 y puede consultarse en www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/43rd.html.
Véase el informe de la Comisién sobre ese proyecto en Documentos Oficiales de la Asamblea General,
sexagésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento niim. 17, (A/65/17), parrs. 192 a 227.

12Publicacién de las Naciones Unidas, nim. de venta S.04.V.14, disponible en www.uncitral.org/
uncitral/es/uncitral_texts/payments/2001Convention_receivables.html.
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Introduccion
A. Finalidad del proyecto de Suplemento

1. El objetivo general de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las
Operaciones Garantizadas (“la Guia’) es promover la concesion de crédito
a bajo costo, incrementando para ello la disponibilidad de crédito financiero
garantizado (véase la recomendacién 1 a)). De acuerdo con este objetivo, el
Suplemento relativo a las Garantias Reales sobre Propiedad Intelectual (“el
Suplemento”) pretende conseguir que los propietarios y otros titulares de
derechos de propiedad intelectual puedan tener un acceso mds facil y menos
costoso a créditos, aumentando asi el valor de los derechos de propiedad
intelectual como garantia para respaldar créditos. Sin embargo, el Suple-
mento pretende lograr este objetivo sin interferir en los principios bdsicos
del régimen de propiedad intelectual (véanse los parrafos 46 a 52 infra)
y para ello: a) explica cémo se aplicarian las recomendaciones de la Guia
en el contexto de la propiedad intelectual; y b) en un pequefio nimero de
casos, formula recomendaciones especificas respecto de las garantias reales
constituidas sobre propiedad intelectual'.

B. Interaccion entre el régimen de las operaciones
garantizadas y el derecho interno de
la propiedad intelectual

2. Con contadas excepciones, las recomendaciones legislativas de la Guia
son aplicables a las garantias reales constituidas sobre todo tipo de bienes
muebles, inclusive la propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 2
y 4 a 7 de la Guia). En lo que respecta a la propiedad intelectual, sin
embargo, el régimen recomendado en la Guia no serd aplicable si sus dis-
posiciones son incompatibles con el derecho interno o con todo acuerdo

"Por consiguiente, el Suplemento debe leerse conjuntamente con la Guia. Para facilitar las con-
sultas, el Suplemento mantiene el orden en que se presentan las cuestiones en la Guia (es decir, intro-
duccién y finalidad, terminologia, ejemplos y objetivos clave y principios bdsicos, dmbito de aplicacion,
creacion de una garantia real, etc.). En cada seccion, se resumen brevemente las consideraciones generales
de la Guia y a continuacién se examina cémo se aplican en el contexto de la propiedad intelectual.



2 Guia Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantias Reales sobre P.I.

internacional en materia de propiedad intelectual en el que el Estado pro-
mulgante sea parte (véase la recomendacién 4 b)).

3. En la recomendacién 4 b) se enuncia el principio bdsico que rige la
interaccion entre el régimen de las operaciones garantizadas y la legislacion
nacional o los acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.
El significado atribuido al concepto de “propiedad intelectual” tiene por
objeto garantizar la compatibilidad de la Guia con el derecho interno y los
tratados aplicables a la propiedad intelectual. Tal y como se utiliza en la
Guia, el concepto de “propiedad intelectual” abarca todos los bienes que se
consideren propiedad intelectual en virtud del derecho interno de la propie-
dad intelectual (véase la expresion “propiedad intelectual” en la introduccion
de la Guia, seccion B, parrafo 20). Ademas, toda referencia en la Guia a la
“propiedad intelectual” ha de entenderse referida a un “derecho de propiedad
intelectual” (véanse los pérrafos 18 a 20 infra). La férmula “derecho interno
de la propiedad intelectual” (law relating to intellectual property) se utiliza
en el Suplemento para referirse a la legislacion nacional o a las leyes deri-
vadas de los acuerdos internacionales en los que un Estado sea parte, que
se refieran a la propiedad intelectual y que regulen expresamente las garan-
tias reales constituidas sobre propiedad intelectual. Por lo tanto, la expresion
no se emplea para referirse a las leyes que regulen en general las garantias
reales sobre diversos tipos de activos y que pueden regular también las
garantias reales constituidas sobre propiedad intelectual (véase el parrafo 22
infra). Ademas, estos términos abarcan tanto la legislacion como la juris-
prudencia, por lo que son mds amplios que “régimen de la propiedad inte-
lectual” (intellectual property law), aunque su alcance sea menor que el de
los términos “derecho general de los contratos” o “régimen general de los
derechos reales”. Por consiguiente, el alcance de la recomendacion 4 b) serda
mayor o menor en funcién del modo en que un Estado defina el dmbito de
la propiedad intelectual. Cabe entender que cada Estado lo definird de con-
formidad con sus obligaciones internacionales dimanantes de los tratados
que haya suscrito en materia de propiedad intelectual (como los diversos
convenios administrados por la Organizacién Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI) o el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC)?.

4. La finalidad de la recomendacién 4 b) es evitar que un Estado, al
adoptar las recomendaciones de la Guia, esté alterando, sin querer, alguna
norma bésica de su derecho interno de la propiedad intelectual. Dado que
en la Guia no se tratan las cuestiones relativas a la existencia, la validez y

WVeéase Instrumentos juridicos que contienen los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994 (publicacion de la secretaria
del GATT, nim. de venta GATT/1994-7).



Introduccion 3

el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante (véanse
los parrafos 60 a 73 infra), las posibilidades de que surjan conflictos entre
los regimenes sobre esas cuestiones son limitadas (en cuanto a la interaccion
entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la
propiedad intelectual en lo que respecta a la ejecucién de una garantia real
sobre propiedad intelectual, véanse los parrafos 229 a 232 infra). No obs-
tante, puede darse el caso de que en algunos Estados los dos regimenes
prevean reglas diferentes para la constitucién, la oponibilidad a terceros,
la prelacion y la ejecucion de las garantias reales sobre propiedad intelectual,
asi como para establecer la legislacion aplicable a las garantias reales cons-
tituidas sobre propiedad intelectual. En tal caso, la recomendacién 4 b)
mantiene la primacia del régimen propio de la propiedad intelectual, para
que no sea desplazado, sin querer, si un Estado aprueba una norma reco-
mendada en la Guia.

5. Conviene, sin embargo, sefalar que, en algunos Estados, el derecho
interno de la propiedad intelectual (relativo a las garantias reales constituidas
sobre propiedad intelectual) s6lo hace referencia a ciertas formas de opera-
ciones garantizadas que no son instituciones propias de la propiedad inte-
lectual y que dejardn de ser posibles si uno de ellos adopta las recomendaciones
de la Guia (por ejemplo, la prenda, la hipoteca, la transferencia o la fiducia
de propiedad intelectual con fines de garantia). Por este motivo, los Estados
que adopten el régimen recomendado en la Guia tal vez deseen también revisar
su derecho aplicable a la propiedad intelectual a fin de armonizarlo con el
régimen de las operaciones garantizadas recomendado en ella. Con tal fin,
todo Estado que promulgue el régimen recomendado en la Guia tendrd que
asegurarse de que su legislacion relativa a las operaciones garantizadas refleje
en particular el enfoque funcional, integrado y global que se recomienda en
la Guia (véase el capitulo I, parrafos 101 a 112), sin modificar los principios
y objetivos bdsicos de su derecho interno de la propiedad intelectual.

6. El Suplemento tiene por objeto orientar a los Estados con respecto a
ese régimen funcional, integrado y global de las operaciones garantizadas y
de la propiedad intelectual. Tomando como base el comentario y las reco-
mendaciones que figuran en la Guia, en el Suplemento se examina el modo
en que los principios de la Guia son aplicables cuando el bien gravado es
un derecho de propiedad intelectual y, ademds, cuando es necesario, se afia-
den nuevos comentarios y recomendaciones. Al igual que con los demads
comentarios y recomendaciones relativos a ciertas clases de bienes, los
comentarios y recomendaciones referentes a la propiedad intelectual modi-
fican o complementan el comentario y las recomendaciones generales de
la Guia. En consecuencia, salvo disposicién en contrario del derecho
interno de la propiedad intelectual y a reserva de cualquier comentario o
recomendacion referente a estos bienes que figure en el Suplemento, podra
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constituirse una garantia real sobre propiedad intelectual, y hacerse opo-
nible a terceros, gozar de prelacion y ejecutarse, de conformidad con lo
previsto en las recomendaciones generales de la Guia.

7. Si un Estado promulga la legislacion recomendada en la Guia con
objeto de hacer mds accesible y barato el crédito para los propietarios de
activos tales como bienes corporales y créditos por cobrar, lo mas probable
es que desee también poner al alcance de los titulares de propiedad intelec-
tual los beneficios de esta modernizacién, aumentando asi el valor de esa
propiedad intelectual como garantia para la obtencién de crédito. Ello puede
repercutir en el derecho interno de la propiedad intelectual. Como ya se ha
indicado, con el Suplemento no se pretende recomendar a los Estados que
modifiquen su derecho de la propiedad intelectual, pero es posible que este
proyecto repercuta en €él. En el Suplemento se analizan esas posibles reper-
cusiones y, en alglin caso, se agregan al comentario modestas sugerencias
para los Estados promulgantes (formuladas en términos como “los Estados
podrian” o “los Estados tal vez deseen plantearse”, y no en términos
perentorios como “los Estados deberian”). Estas sugerencias se basan en la
premisa de que, al promulgar un régimen de las operaciones garantizadas
del tipo recomendado por la Guia, el Estado de que se trate adopte también
la decisién de modernizar su régimen de las operaciones garantizadas. Por
lo tanto, en las sugerencias se indica a los Estados deseosos de llevar a cabo
esa modernizacién la manera 6ptima de armonizar su régimen de las ope-
raciones garantizadas con su derecho interno de la propiedad intelectual.
Asi pues, la recomendacién 4 b) tiene por objetivo Gnicamente impedir que
el derecho interno de la propiedad intelectual se modifique por inadvertencia,
y no impedir las modificaciones de este que el Estado promulgante de la
legislaciéon recomendada en la Guia, tras un examen cuidadoso, desee
introducir.

C. Terminologia

8. Los Estados que adopten las recomendaciones de la Guia tal vez esti-
men oportuno revisar su derecho interno de la propiedad intelectual para
coordinar su terminologia con la utilizada en el régimen recomendado por
la Guia.

a) Garantia real del pago de una adquisicion

9.  Segtn se utiliza en la Guia, el concepto de “garantia real del pago de una
adquisicion” se refiere a una garantia real constituida sobre un bien corporal
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(que no sea ni un titulo ni un documento negociable) que respalda la obli-
gacion de pagar cualquier parte no abonada del precio de compra de ese
bien, una obligacién contraida o un crédito otorgado para facilitar al otor-
gante la adquisicién de tal bien. Una garantia real del pago de una adqui-
sicién no tiene que denominarse necesariamente asi. De acuerdo con el
enfoque unitario, el concepto engloba los derechos a la retenciéon de la
titularidad o al arrendamiento financiero (véase “garantia real del pago de
una adquisiciéon” en la introduccién de la Guia, seccion B, péarrafo 20). A
los efectos del Suplemento, este concepto incluye las garantias reales sobre
propiedad intelectual o sobre una licencia de un derecho de propiedad inte-
lectual, siempre que esa garantia real respalde la obligacién de pagar cual-
quier parte no abonada del precio de compra de la propiedad intelectual o
la licencia gravadas, una obligacion contraida o un crédito otorgado para
facilitar al otorgante la adquisicion de la propiedad intelectual o la licencia
gravadas.

b) Reclamante concurrente

10. Conforme al régimen de las operaciones garantizadas, el concepto de
“reclamante concurrente” se utiliza para designar a toda parte interesada,
que no sea un acreedor garantizado por un acuerdo de garantia determinado,
que reclame algtin derecho sobre el bien gravado o sobre el producto de su
enajenacion (véase “reclamante concurrente” en la introduccién de la Guia,
seccion B, parrafo 20). Por ello la Guia utiliza los términos “reclamante
concurrente” para designar a todo reclamante que compita con un acreedor
garantizado (es decir, otro acreedor garantizado por una garantia constituida
sobre el mismo bien, otro acreedor del otorgante que tenga alglin derecho
sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia del otorgante, asi
como un comprador u otro cesionario, o un arrendatario o licenciatario del
mismo bien). Los términos “reclamante concurrente” son fundamentales, en
concreto, para aplicar las normas de prelacion recomendadas por la Guia,
por ejemplo, en el caso de la recomendacién 76, conforme a la cual un
acreedor garantizado por una garantia constituida sobre un crédito por cobrar
que haya anotado su garantia en el registro general de garantias reales gozara
de prelacién sobre cualquier otro acreedor garantizado que hubiera recibido
una garantia real constituida por el mismo otorgante sobre el mismo crédito
por cobrar antes de la obtenida por el otro acreedor garantizado, pero que
no inscribié su garantia en el registro.

11. Ahora bien, en el derecho interno de la propiedad intelectual no se
utiliza el concepto de “reclamante concurrente” y los conflictos de prelacién
suelen darse entre cesionarios y licenciatarios de propiedad intelectual sin
que necesariamente haya un conflicto con un acreedor garantizado (un
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infractor no es un reclamante concurrente y si el presunto infractor prueba
que tiene un derecho concurrente legitimo, su condicién no serd la de infrac-
tor sino la de licenciatario o cesionario del bien gravado). El régimen de
las operaciones garantizadas no interfiere en la resolucién de conflictos en
los que no intervenga un acreedor garantizado (incluido un cesionario en
una transferencia realizada a titulo de garantia, que en la Guia es considerado
un acreedor garantizado). Por lo tanto, la Guia no seria aplicable a un con-
flicto entre dos destinatarios de una transferencia pura y simple de un dere-
cho de propiedad intelectual. No obstante, la Guia seria aplicable a un
conflicto entre el beneficiario o destinatario de una transferencia pura y
simple de un derecho de propiedad intelectual y el destinatario de una trans-
ferencia para fines de garantia de ese mismo derecho de propiedad intelec-
tual, a reserva de la limitacion enunciada en la recomendacién 4 b) (véanse
las recomendaciones 78 y 79).

c¢) Bienes de consumo

12. En la Guia se utiliza el concepto de “bienes de consumo” para referirse
a cualquier bien que un otorgante utilice o se proponga utilizar para fines
personales, familiares o domésticos (véase “bien de consumo” en la intro-
duccién de la Guia, seccién B, parrafo 20). En el Suplemento, a los efectos
de aplicar las recomendaciones de la Guia sobre la garantia real del pago
de una adquisicion referente a bienes corporales a la garantia real del pago
de una adquisicién referente a derechos de propiedad intelectual, estos tér-
minos incluyen la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual
que el otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, fami-
liares o domésticos.

d) Bien gravado

13. En la Guia se utiliza el concepto de “bien gravado” para designar todo
bien sobre el que se haya establecido una garantia real (véase “bien gravado”
en la introduccién de la Guia, secciéon B, péarrafo 20). Si bien se ha conve-
nido en que la Guia hable de una garantia real sobre un “bien gravado”, lo
que se grava en realidad es el derecho que tenga el otorgante sobre el bien
que tenga la intencién de gravar.

14. En la Guia se utilizan también diversos términos para designar ciertos
derechos de propiedad intelectual que pueden ser utilizados como bienes
gravables, sin interferir en la naturaleza, el contenido o las consecuencias
juridicas del derecho asi designado en el marco del régimen de la propiedad
intelectual, del derecho comiin de los contratos o del régimen comun de los
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derechos reales. Entre los tipos de derecho de propiedad intelectual que pueden
utilizarse como garantia para obtener crédito cabe mencionar los derechos
de un titular de propiedad intelectual (“propietario”), los derechos de un
cesionario o del sucesor del propietario como titular, los derechos de un
licenciante o de un licenciatario en virtud de un acuerdo de licencia y los
derechos constituidos sobre propiedad intelectual vinculada en su uso con
un bien corporal, siempre y cuando el derecho de propiedad intelectual se
defina como bien gravado en el acuerdo de garantia. El propietario, el licen-
ciante o el licenciatario pueden gravar todos sus derechos o parte de ellos,
si son transferibles segtn el derecho interno de la propiedad intelectual.

15. En virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, los derechos
de un titular de propiedad intelectual suelen incluir el derecho a impedir el
uso no autorizado de su propiedad intelectual, el derecho a renovar las ins-
cripciones registrales, el derecho a demandar a los infractores y el derecho
a transferir y conceder licencias sobre su propiedad intelectual. Por ejemplo,
en el caso de una patente, su titular goza de derechos exclusivos para pre-
venir ciertos actos, como la produccién, utilizaciéon o venta del producto
patentado sin la autorizacién del titular de la patente.

16. Por lo comiin, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual
y del derecho de los contratos, los derechos de un licenciante y de un licen-
ciatario dependen de lo estipulado en el acuerdo de licencia (en el caso de
una licencia contractual), de la legislacion (en el caso de una licencia obli-
gatoria o regulada por ley) o de las consecuencias juridicas de una determi-
nada conducta (en el caso de una licencia implicita). Ademds, normalmente
los derechos de un licenciante incluyen el derecho a reclamar el pago de
regalias y a revocar el acuerdo de licencia. Del mismo modo, los derechos
de un licenciatario incluyen el permiso que lo legitima para utilizar la pro-
piedad intelectual licenciada con arreglo a lo estipulado en el acuerdo de
licencia, y tal vez el derecho a concertar acuerdos de sublicencia y a cobrar
las regalias de la sublicencia (véase “licencia”, parrafos 23 a 25 infra). Los
derechos de un otorgante de una garantia real sobre un bien corporal que
lleve incorporada propiedad intelectual vendrdn definidos por el acuerdo
concertado entre el acreedor garantizado y el otorgante (propietario, licen-
ciante o licenciatario de la propiedad intelectual pertinente) de conformidad
con el régimen de las operaciones garantizadas y con el derecho interno de
la propiedad intelectual.

e) Otorgante

17. En la Guia se utiliza el término “otorgante” para referirse a la persona
que constituye una garantia real con objeto de respaldar su propia obligacién
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o la de otra persona (véase “otorgante” en la introduccion de la Guia, sec-
cion B, parrafo 20). Como ya se menciond (véase el parrafo 14 supra), en
una operacion garantizada por propiedad intelectual, el bien gravado serd el
derecho de propiedad intelectual del propietario de tal derecho, los derechos
de un licenciante (inclusive el derecho al cobro de regalias) o la autorizacion
dada al licenciatario para utilizar o explotar la propiedad intelectual licen-
ciada, su derecho a otorgar sublicencias y su derecho a cobrar subregalias.
Asi pues, el término “otorgante” designard, en funcién del tipo de propiedad
intelectual que se grave, a un propietario, un licenciante o un licenciatario
(si bien, a diferencia del propietario, un licenciante o un licenciatario tal vez
no gocen siempre de derechos exclusivos, pues el concepto ha de interpre-
tarse segin el derecho interno de la propiedad intelectual). Por ultimo,
al igual que en cualquier operacion garantizada con otros tipos de bienes
corporales, el término “otorgante” puede designar a un tercero que otorgue
una garantia real sobre propiedad intelectual a titulo de cobertura de la
obligaciéon de un deudor frente a un acreedor garantizado.

f) Propiedad intelectual

18. Como se utiliza en la Guia (véase “propiedad intelectual” en la intro-
duccién de la Guia, seccion B, parrafo 20), el concepto de “propiedad inte-
lectual” designa conjuntamente los derechos de autor, las marcas comerciales,
las patentes, las marcas de servicios, los secretos comerciales y los disefios,
asi como todo otro bien que se considere propiedad intelectual en virtud de
la legislacion del Estado promulgante o de un acuerdo internacional en que
el Estado sea parte (como los derechos afines o conexos® o las variedades
de plantas). Ademds, toda mencion de la “propiedad intelectual” en la Guia
deberd entenderse referida a un “derecho de propiedad intelectual”, por ejem-
plo los derechos de un propietario de propiedad intelectual, de un licenciante
o de un licenciatario. El comentario explica que el significado que se da en
la Guia a “propiedad intelectual” tiene por objeto armonizar la Guia con el
derecho interno de la propiedad intelectual, respetando ademads la facultad
de todo Estado promulgante de las recomendaciones de ajustar esta

Los derechos de autor guardan una estrecha relacién con los derechos conceptualmente afines,
también denominados derechos conexos. Se dice que esos derechos son “cercanos” a los derechos de autor.
Esta denominacion suele abarcar los derechos de actores en el mundo del especticulo, de productores
de grabaciones sonoras y de organizaciones de emision radiofénica o televisiva. Pero en algunos paises
abarcan también los derechos de los productores de peliculas o los derechos sobre fotografias. Se conocen
a veces como diritti connessi (derechos conexos), verwandte Schutzrechte (derechos conexos) o droits
voisins (derechos cercanos), pero la expresion mds comun es la de neighbouring rights en inglés. A nivel
internacional, esos derechos conexos o cercanos suelen estar amparados por el Convenio para la proteccion
de actores del mundo del espectaculo, productores de grabaciones sonoras y organizaciones de emisiones
radiofénicas y televisivas, hecho en Roma el 26 de octubre de 1961. En el tratado de la OMPI sobre
actuaciones y grabaciones sonoras, aprobado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, se protege también
a ciertos actores del mundo del especticulo y a productores de grabaciones sonoras.
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definicién a su propio derecho interno (tanto de origen legal como conven-
cional). Un Estado promulgante tal vez desee agregar a la lista mencionada,
o borrar de ella, tipos de propiedad intelectual para armonizarla con su derecho
interno®. Es decir, la Guia reconoce como propiedad intelectual, para sus pro-
pios fines, todo lo que el Estado promulgante considere propiedad intelectual
con arreglo a su derecho interno y a sus obligaciones internacionales.

19. Para los fines del régimen de las operaciones garantizadas, el derecho de
propiedad intelectual es en si distinto de los derechos de cobro que se derivan
de él, tales como el derecho a cobrar regalias, por ejemplo por alguna emision
radiofénica o televisiva. Conforme a la Guia, los derechos de cobro se con-
sideran “créditos por cobrar” y pueden constituir un bien gravado original, si
se describen como tal en el acuerdo de garantia, o el producto de la propiedad
intelectual, si el bien gravado original es la propiedad intelectual. Sin embargo,
el tratamiento dado a esos derechos de cobro en la Guia no impide que sean
tratados de otro modo en el derecho interno de la propiedad intelectual. Por
ejemplo, a efectos de ese derecho interno, el derecho de un licenciante al
cobro de una remuneracion equitativa podria considerarse parte de su derecho
de propiedad intelectual (sobre el trato de los créditos por cobrar segtn el
régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad
intelectual, véanse los parrafos 97 a 105 infra).

20. También es importante sefialar que un acuerdo de licencia sobre pro-
piedad intelectual no constituye una operacién garantizada, y una licencia
que prevea el derecho a revocar el acuerdo de licencia no es una garantia
real. Asi pues, el régimen de las operaciones garantizadas no afectard a los
derechos y obligaciones de un licenciante o un licenciatario a tenor del
acuerdo de licencia. Por ejemplo, no menoscabara la facultad del propietario,
del licenciante o del licenciatario para limitar la transferibilidad de sus dere-
chos de propiedad intelectual. En cualquier caso, conviene sefialar que, si
bien la capacidad de un titular de propiedad intelectual para otorgar una
licencia es una cuestién juridica regulada por el régimen de la propiedad
intelectual, la cuestion de si el propietario y su acreedor garantizado pueden
convenir entre si en que el propietario no podrd otorgar una licencia es una
cuestion regulada por el régimen de las operaciones garantizadas que se
aborda en el Suplemento (véase el parrafo 222 infra).

g) Existencias

21. Segun se utiliza en la Guia, el término “existencias” designa todos los
bienes corporales almacenados para su venta o arriendo en el curso ordinario
de los negocios del otorgante, asi como las materias primas y los bienes

4Véase la nota 24 de la introduccién a la Guia.
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semielaborados (en fase de elaboracion) (véase “existencias” en la introduc-
cion de la Guia, seccion B, parrafo 20). Para los fines del Suplemento, el
término abarcard la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelec-
tual que el otorgante utilice o pretenda utilizar con fines de venta o de
concesion de licencias en el curso ordinario de sus negocios.

h) Régimen y derecho interno de la propiedad intelectual

22. Como ya se menciond (véase el parrafo 3 supra), en el comentario de
la Guia se aclara también que el término “régimen” se utiliza en toda ella
para designar tanto el derecho de rango legal como el derecho reglamentario.
Ademads, la Guia aclara que la expresion “derecho interno de la propiedad
intelectual (véase la recomendacién 4 b)) es de mayor alcance que el régimen
de la propiedad intelectual (referente, por ejemplo, a las patentes, las marcas
comerciales o los derechos de autor), pero de menor alcance que el derecho
comun de los contratos o el derecho comin de los derechos reales (véanse
la introduccién de la Guia, parrafo 19, y el capitulo I, parrafos 33 a 36).
En particular, el concepto de “derecho interno de la propiedad intelectual”
se entiende referido al derecho interno o al derecho dimanante de acuerdos
internacionales, en los que un Estado sea parte, sobre propiedad intelectual
que rija especificamente las garantias reales sobre propiedad intelectual, y
no al derecho que regule en general las garantias reales sobre diversos tipos
de bienes y que, por consiguiente, sea también aplicable a las garantias
reales sobre propiedad intelectual. Como ejemplo de “derecho interno de la
propiedad intelectual” cabria mencionar una ley que sea especificamente
aplicable a las prendas o hipotecas de derechos de autor sobre programas
informadticos, suponiendo, claro estd, que esa ley forme parte del derecho
interno de la propiedad intelectual y no constituya simplemente la aplicacién
de la legislacién general de un Estado sobre prendas o hipotecas en el con-
texto de la propiedad intelectual.

i) Licencia

23. En la Guia se utiliza también el término “licencia” (que incluye las
sublicencias) como concepto general, al tiempo que se reconoce que, en
virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, puede hacerse a veces
una distincién: a) entre las licencias contractuales (ya sean expresas o impli-
citas) y las licencias obligatorias o reguladas por ley, que no son fruto de
un acuerdo; b) entre el acuerdo de licencia y la licencia que se otorga
mediante el acuerdo (por ejemplo, la autorizacién para utilizar o explotar la
propiedad intelectual licenciada); y c) entre las licencias exclusivas (que, en
virtud del derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados,
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pueden considerarse transferencias) y las licencias no exclusivas. Ademads,
en virtud de la Guia, un acuerdo de licencia no crea de por si una garantia
real, y una licencia que prevea el derecho a revocar el acuerdo de licencia
no es una garantia real (véase el parrafo 20 supra).

24. Ahora bien, el significado exacto de estos términos vendrd determi-
nado por el derecho interno de la propiedad intelectual, asi como por el
derecho de los contratos o por toda otra norma de rango legal que sea
aplicable (tales como la Recomendacién Conjunta sobre Licencias de Mar-
cas, aprobada por la Asamblea de la Unién de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI (2000)° y el
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)°). En particular,
una garantfa real constituida sobre los derechos atribuidos por un acuerdo
de licencia no puede menoscabar las condiciones estipuladas en ese acuerdo
de licencia (lo mismo que una garantia real sobre el producto por cobrar
de una venta no menoscaba las condiciones estipuladas en el contrato de
venta). Esto quiere decir, entre otras cosas, que el acreedor garantizado no
adquiere mds derechos que los que tenfa el otorgante (véase la Guia,
recomendacion 13). Por ejemplo, la Guia no interfiere en las cldusulas o
los limites establecidos por un acuerdo de licencia que tal vez describa el
tipo de propiedad intelectual licenciada, sus usos autorizados o restringi-
dos, el drea geografica y la duracién del derecho licenciado. Por ello, cabra
otorgar una licencia exclusiva para proyectar en sala la pelicula A en el
pais X “durante 10 afios a partir del 1 de enero de 2008, que serd distinta
de la licencia exclusiva para la explotacion de los “derechos por video de
la pelicula A en el pais Y’ “durante 10 afios a partir del 1 de enero de
2008”. En cualquier caso, la constitucién de una garantia real sobre los
derechos de una parte en un acuerdo de licencia no afectard a sus cldusulas
y condiciones.

25. Ademis, la Guia no afecta en modo alguno a la tipificacién de un
derecho licenciado con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.
Por ejemplo, no incide en la calificaciéon del derecho nacido de un acuerdo
de licencia exclusiva como derecho real o como transferencia de un derecho
de propiedad intelectual, como sucede en el derecho interno de la propiedad
intelectual de algunos paises. Ademds la Guia no interviene en los limites
a la transferibilidad del derecho licenciado que puedan establecerse en un
acuerdo de licencia (véanse los parrafos 52, 107, 158, 159, 187, 196 y
197 infra).

Disponible en www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf.
®Disponible en www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html.
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j) Propietario

26. En la Guia no se explica el término “propietario” de un bien gravado,
sea ese bien propiedad intelectual, o no lo sea. Esta cuestion se regula en
el régimen de la propiedad pertinente. Por lo tanto, en la Guia se emplea
la expresién “titular de propiedad intelectual”, remitiendo al significado que
se le da en el derecho interno de la propiedad intelectual, que suele ser el
de la persona facultada para ejecutar los derechos exclusivos derivados de
la propiedad intelectual o su cesionario, es decir, el creador, el autor o el
inventor o su sucesor en la titularidad (sobre la cuestion de si un acreedor
garantizado puede ejercer los derechos de un titular de propiedad intelectual,
véanse los parrafos 29, 30, 87, 88 y 222 infra).

k) Crédito por cobrar y cesion del crédito

27. El término “crédito por cobrar” (véase “crédito por cobrar” en la intro-
duccidn a la Guia, seccién B, parrafo 20) se utiliza en la Guia, al igual que
en la Convencién de las Naciones Unidas sobre la Cesiéon de Créditos en el
Comercio Internacional (en adelante “la Convencion de las Naciones Unidas
sobre la Cesion de Créditos”; véase el articulo 2)” para designar el derecho
al cobro de una obligacién monetaria, por lo que para los fines de la Guia
ese concepto es aplicable al derecho de un licenciante (propietario o no) o
de un licenciatario/sublicenciante a cobrar las regalias de la licencia (sin que
ello afecte a las condiciones del acuerdo de licencia, por ejemplo, un acuerdo
entre licenciante y licenciatario de que este dltimo no constituird una garantia
real sobre su derecho al cobro de subregalias). El significado exacto y el
alcance de las regalias en concepto de licencia dependeran de las condiciones
que establezca el acuerdo de licencia para el pago de las regalias, por ejem-
plo, el escalonamiento de los pagos o el abono de porcentajes segin cudles
sean las condiciones del mercado o la cifra global de ventas (véase el andlisis
de “acreedor garantizado”, que engloba al cesionario de créditos por cobrar,
en los parrafos 29 y 30 infra; para el andlisis de la distincién entre un
acreedor garantizado y un titular de propiedad intelectual véanse los parra-
fos 87 y 88 infra).

28. En la Guia se utiliza el término “cesién” de un crédito por cobrar
para designar no sélo la transferencia pura y simple del crédito sino tam-
bién su transferencia a titulo de garantia (conceptuada en la Guia como
operacidn garantizada) y otras operaciones por las que se constituya una
garantia real sobre un crédito por cobrar. A fin de no dar la impresién de
que las recomendaciones de la Guia relativas a la cesién de créditos por

TPublicacién de las Naciones Unidas, nim. de venta S.04.V.14.
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cobrar son también aplicables a la “cesidon” de propiedad intelectual, en el
Suplemento se utiliza el término “transferencia” (en vez de “cesion”) para
referirse a la transferencia de los derechos del titular de la propiedad inte-
lectual. Si bien las recomendaciones de la Guia son aplicables a todos los
tipos de cesioén de créditos por cobrar, no lo son a las transferencias puras
y simples de derechos que no sean créditos por cobrar (véanse las recomen-
daciones 2 d) y 3; véanse también los pdrrafos 57 a 59 infra). Conviene
sefialar también que, si bien las definiciones de “transferencia” o “licencia”
se dejan en manos del régimen comiin de los derechos reales o del derecho
comtn de los contratos de cada pais, en la Guia no se utiliza el término
“transferencia” para designar un acuerdo de licencia (véanse los parra-
fos 158 y 159 infra).

l) Acreedor garantizado

29. La Guia reconoce que un acuerdo de garantia es un acto constitutivo
de una garantia real, es decir, de un derecho real limitado, distinto de la
propiedad, sobre el bien gravado, siempre que el otorgante tenga el derecho
o la facultad de constituir un gravamen sobre dicho bien (véase la recomen-
dacién 13). Por ello, en la Guia se utilizan los términos “acreedor garanti-
zado” (que incluyen a los cesionarios a titulo de garantia) para designar a
una persona que tiene un derecho de garantia y no al propietario del derecho
gravado o al destinatario de su transferencia (aunque, para facilitar las con-
sultas, los términos incluyan al cesionario en una cesiéon pura y simple de
un crédito por cobrar; véase “acreedor garantizado” en la introduccién a la
Guia, seccién B, parrafo 20). En otras palabras, un acreedor garantizado que
haya adquirido una garantia real conforme a la Guia no adquiere por ello
la propiedad del bien gravado. Este enfoque ampara al otorgante/propietario
que haya retenido la propiedad, y a menudo la posesiéon o el control, del
bien gravado, al tiempo que protege al acreedor garantizado frente al impago,
por el otorgante o el tercero deudor, de la obligacién garantizada. En cual-
quier caso, los acreedores garantizados no suelen desear asumir las respon-
sabilidades y los gastos inherentes a la condicién de propietario, y la Guia
no les obliga a hacerlo. Esto significa, por ejemplo, que, incluso después de
la creacidn del gravamen, el propietario del bien gravado podra ejercer todos
sus derechos como propietario (a reserva, claro estd, de cualquier limite en
el que haya convenido con el acreedor garantizado). Por consiguiente, cuando
el acreedor garantizado disponga del bien gravado en el ejercicio de su
garantfa real a raiz de un incumplimiento, el acreedor garantizado no pasard
necesariamente a ser propietario del bien asi enajenado. El acreedor garan-
tizado se limita, en ese caso, a ejercitar su derecho a disponer del bien
gravado y el cesionario adquiere los derechos del otorgante libres de garan-
tias reales con una prelaciéon menor que la de la garantia real que se esté
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ejecutando (véanse los parrafos 237 y 238 infra; véanse también la reco-
mendacién 149 y la Guia, capitulo VIII, parratos 57 a 59). El acreedor
garantizado tan s6lo pasard a ser propietario del bien gravado si, a raiz de
un incumplimiento, hace valer su derecho a ofrecer al otorgante la posibi-
lidad de transferirle la propiedad del bien gravado en satisfaccién total o
parcial de la obligacién garantizada (en ausencia de objeciones al respecto
del otorgante, del deudor o de otros acreedores del deudor; véanse las reco-
mendaciones 157 y 158) o si adquiere la propiedad del bien gravado en el
curso de una venta ejecutoria piblica de dicho bien.

30. A efectos del régimen de las operaciones garantizadas, la anterior carac-
terizacién o tipificacién del acuerdo de garantia y de los derechos de un
acreedor garantizado serd aplicable también en los supuestos en que el bien
gravado sea propiedad intelectual. Ahora bien, la Guia no repercute en las
tipificaciones que se hagan con arreglo al derecho interno de la propiedad
intelectual en asuntos especificos del régimen de la propiedad intelectual.
Cabe que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, un
acuerdo de garantia sea conceptuado como una transferencia de los derechos
de propiedad intelectual de un propietario, de un licenciante o de un licen-
ciatario, y el acreedor garantizado podrd ejercer los derechos como propie-
tario, licenciante o licenciatario, como el derecho a conservar la propiedad
intelectual gravada y a tratar con las autoridades publicas, a otorgar licencias o
a procesar a todo infractor del derecho gravado. Por ello, nada de lo dis-
puesto en el régimen de las operaciones garantizadas impedird, por ejemplo,
que un acreedor garantizado convenga con el otorgante/propietario, el licen-
ciante o el licenciatario en pasar a ser propietario, licenciante o licenciatario
de la propiedad intelectual gravada (véanse la Guia, recomendacién 10, y
el parrafo 222 infra). Si el acuerdo garantiza o tiene por objeto garantizar
el cumplimiento de una obligacién y si el régimen de la propiedad intelectual
permite que el acreedor garantizado pase a ser propietario, licenciante o
licenciatario del derecho gravado, el concepto de “acreedor garantizado”
podrd designar al propietario, al licenciante o al licenciatario del derecho
gravado en la medida en que el derecho interno de la propiedad intelectual
lo permita. En tal caso, el régimen de las operaciones garantizadas serd
aplicable a las cuestiones normalmente reguladas por dicho régimen, tales
como la constitucién, la oponibilidad a terceros, la prelacién y el ejercicio
ejecutorio de una garantia real (a reserva de la limitacién enunciada en la
recomendacién 4 b)); y el derecho interno de la propiedad intelectual serd
aplicable a las cuestiones normalmente reguladas por esa rama del derecho,
tales como las relaciones con las autoridades publicas, la concesion de licen-
cias o el procesamiento de los infractores (sobre la distincion entre un acree-
dor garantizado y un propietario en lo que respecta a la propiedad intelectual,
véanse también los péarrafos 87 y 88 infra).
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m) Garantia real

31. En la Guia se utilizan los términos “garantia real” para referirse a todo
tipo de derecho real, de origen contractual, que se haya creado sobre un
bien mueble en garantia del pago u otro cumplimiento de una obligacion,
independientemente del nombre que se dé a tal derecho (véanse “garantia
real” en la introduccién a la Guia, seccién B, parrafo 20, y las recomenda-
ciones 2 d) y 8). Por ello, los términos “garantia real” serdn aplicables a toda
prenda o hipoteca que se constituya sobre propiedad intelectual, asi como al
derecho del destinatario de una transferencia efectuada con fines de garantia.

n) Transferencia

32. Si bien en la Guia se emplea el concepto de “transferencia pura y
simple” para designar una transferencia de la propiedad (véase la Guia,
capitulo I, parrafo 25), el significado exacto de estos términos depende de
lo que establezca el régimen de la propiedad. En la Guia se utiliza también
la expresién “transferencia a titulo de garantia” para designar una operacion
que s6lo es una transferencia nominal, porque funcionalmente constituye
una operaciéon de garantia. En vista del enfoque funcional, integrado y
global que la Guia da a las operaciones garantizadas (véanse las recomen-
daciones 2 d) y 8), a los efectos del régimen de las operaciones garantizadas,
la Guia asimila la transferencia con fines de garantia a una operacion garan-
tizada. En caso de que en otro régimen se caracterice de modo distinto la
transferencia con fines de garantia y eso afecte a todos los bienes, la Guia
no darfa primacia en este asunto al derecho interno de la propiedad inte-
lectual (véanse la Guia, recomendacién 4 b), y los parrafos 2 a 7 supra).
Sin embargo, este enfoque no afecta a la posible caracterizacion distinta de
una transferencia que no sea una transferencia pura y simple, a los efectos
del derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, conforme al
derecho interno de la propiedad intelectual, la expresion “transferencia que
no sea una transferencia pura y simple” puede designar una transferencia
de partes de derechos exclusivos de un licenciante a un licenciatario en la
que el licenciante conserve algunos derechos (sobre la transferencia pura y
simple de propiedad intelectual, véanse los parrafos 57 a 59 infra).

D. Valoracion de la propiedad intelectual que vaya
a gravarse

33. La valoracién del bien gravable es una cuestion que todo otorgante o
acreedor garantizado prudente tendrd que resolver, independientemente del tipo
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de bien que vaya a ser gravado. Ahora bien, la valoracién de la propiedad
intelectual puede resultar mds ardua en la medida en que plantee la cuestién
de si esa propiedad es un bien explotable econdmicamente para generar
ingresos. Por ejemplo, una vez creada una patente, habrd que averiguar si
la patente tiene alguna aplicacion comercial y, de ser asi, qué ingresos repor-
tard la venta del producto patentado.

34. El régimen de las operaciones garantizadas no puede responder a esta
cuestién. Ahora bien, si la propiedad intelectual se utiliza como garantia
para obtener crédito, habrd que considerar y resolver algunas de las com-
plejidades inherentes a la determinacién de su valor. Por ejemplo, para hacer
la valoracién han de tenerse en cuenta el valor en si de la propiedad inte-
lectual y los ingresos que pueda generar, pero no existe una férmula uni-
versalmente aceptada para efectuar tales cdlculos. No obstante, dada la
creciente importancia de la propiedad intelectual como bien gravable en
garantfa de crédito, algunos Estados autorizan ya la intervencion de tasadores
independientes de la propiedad intelectual al servicio tanto del prestamista
como del prestatario. En algunos Estados ademads, las partes pueden valerse
de metodologias de valoracion preparadas por instituciones nacionales, como
asociaciones bancarias. También pueden recurrir a la capacitacion en técnicas
de evaluacién de la propiedad intelectual en general, y en particular para
los acuerdos de licencia, que imparten organizaciones internacionales tales
como la OMPI. Asimismo, las partes pueden valerse de las normas de valo-
racién de la propiedad intelectual como bien gravable en garantia de un
crédito financiero elaboradas por otras organizaciones internacionales, como
la Organizaciéon de Cooperacién y Desarrollo Econdmicos.

E. Ejemplos de practicas financieras fundadas
en la propiedad intelectual

35. Las operaciones garantizadas por derechos de propiedad intelectual pue-
den dividirse en dos grandes categorias. La primera categoria es la de las
operaciones en las que el propio derecho de propiedad intelectual (es decir,
los derechos del propietario, de un licenciante o de un licenciatario de la
propiedad intelectual gravada) sirve de garantia del crédito negociado. En
estas operaciones, la entidad financiera recibe una garantia real constituida
sobre una patente, una marca comercial, un derecho de autor u otro derecho
de propiedad intelectual del prestatario. Los ejemplos 1 a 4 corresponden a
este supuesto. En el ejemplo 1, el bien gravado son los derechos del pro-
pietario de la propiedad intelectual. En los ejemplos 2 y 3, el bien gravado
son los derechos de un licenciante, y en el ejemplo 4, ese bien son los
derechos de un licenciatario.
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36. La segunda categoria de operaciones estd formada por aquellos supues-
tos en los que el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual com-
binado con otros bienes muebles, tales como equipo, existencias o créditos
por cobrar. El ejemplo 5 sirve de ilustraciéon de este tipo de operacion al
describir un crédito abierto a un fabricante bajo la cobertura de una garantia
constituida sobre la cuasi totalidad del patrimonio del fabricante, que incluye
sus derechos de propiedad intelectual.

37. Cada uno de estos ejemplos permite mostrar como un propietario, un
licenciante o un licenciatario de un derecho de propiedad intelectual puede
valerse de este bien como garantia para la obtencién de un crédito. En cada
caso, un prestamista prudente examinaria con diligencia la naturaleza y el
alcance de los derechos de los propietarios, licenciantes o licenciatarios de la
propiedad intelectual que seria objeto del gravamen, y evaluaria si la finan-
ciacion solicitada interferiria o no en esos derechos. La disponibilidad de un
prestamista para otorgar crédito y el precio del crédito otorgado dependeridn
de la facilidad con la que consiga aclarar estas cuestiones de manera satisfac-
toria, obteniendo todos los consentimientos u otros acuerdos que sean nece-
sarios del propietario u otro titular de la propiedad intelectual. Cada una de
estas categorias de operacién no sélo se realiza con distintos tipos (o0 combi-
naciones) de bienes gravados, sino que plantea también distintas cuestiones
juridicas al eventual prestamista o financiero de la empresa deudora®.

Ejemplo 1
Derechos del propietario de una cartera de patentes y solicitudes de patente

38. La empresa A, empresa farmacéutica dedicada al desarrollo de nuevos
medicamentos, desea obtener del banco A la apertura de un crédito renovable
parcialmente garantizado por la cartera de patentes y solicitudes de patente
actuales y futuras de la empresa. La empresa A facilita al banco A una lista
completa de todas sus patentes y solicitudes actuales de patente, junto con
su cadena de titularidad. El banco A evaluard las patentes y solicitudes de
patente que vaya a incluir en la “base del préstamo” (es decir, la masa de
patentes y de solicitudes de patente a las que el banco A reconoce cierto
valor en cobertura de su préstamo), y determinard el valor que se les asig-
nard. A tal fin, el banco A obtendra de un tasador independiente de propiedad
intelectual su dictamen acerca del valor de las patentes y solicitudes de

8Algunas de estas cuestiones pueden estar resueltas en alguna ley especial de la propiedad inte-
lectual. Por ejemplo, el articulo 19 del Reglamento (CE) nim. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero
de 2009, relativo a las marcas comunitarias dispone que se puede gravar una marca comunitaria y, a
instancia de una de las partes, inscribir la garantia asi constituida en el registro de marcas comunitarias.
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patentes. El banco A aceptard a continuacidén una garantia real sobre la
cartera de patentes y solicitudes de patente e inscribird un aviso de su garan-
tfa en el registro nacional de patentes (siempre que la ley aplicable prevea
la inscripcién de una garantia real en el registro de patentes). Cuando la
empresa A obtenga una nueva patente, facilitard al banco A su cadena de
titularidad y la valoraciéon para su inclusiéon en la base del préstamo. El
banco A tasard la nueva patente para determinar su valor crediticio adicional
a fin de ajustar la base de su préstamo. El banco A efectuara toda inscripcién
que proceda en el registro general de las garantias reales o en la oficina de
patentes (segin proceda con arreglo al régimen pertinente) para dejar cons-
tancia de su garantia sobre la nueva patente.

Ejemplo 2

Derechos de un licenciante a las regalias abonables por la licencia de sus
personajes de revista ilustrada

39. La empresa B, empresa editora de publicaciones ilustradas, concede
una licencia de los personajes de sus publicaciones a una amplia gama de
fabricantes de prendas de vestir, juguetes, programas informaticos interacti-
vos y accesorios. El formulario del acuerdo de licencia del licenciante exige
que todo licenciatario le notifique sus ventas y pague regalias trimestrales
en funcién de esas ventas. La empresa B desea obtener un préstamo del
banco B garantizado por la corriente previsible de regalias abonables en
virtud de sus acuerdos de licencia. La empresa B facilita al banco B una
lista de sus licencias y de la solvencia financiera de sus licenciatarios, junto
con el estado actual de cada acuerdo de licencia. El banco B exigird a con-
tinuacion de la empresa B que obtenga de cada licenciatario un “certificado
confirmatorio” de la existencia de la licencia, de la suma abonable y de la
ausencia de impagos, en el que ademds el licenciatario confirme que con-
siente en abonar, en adelante y hasta nueva orden, las futuras regalias a la
parte que corresponda (por ejemplo, a la empresa B, al banco B o a una
cuenta bloqueada).

Ejemplo 3

Derecho de un licenciante a las regalias abonables por la licencia de una
obra cinematogrdfica

40. La sociedad C, empresa cinematografica, desea producir una pelicula.
La empresa C crea una sociedad independiente para rodar la pelicula y
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contratar a los guionistas, productores, directores y actores. La empresa
productora obtiene un préstamo del banco C garantizado por los derechos
de autor, los contratos de servicios y todos los ingresos reportados por la
explotacion comercial futura de la pelicula. La empresa productora concierta
seguidamente acuerdos de licencia con distribuidores ubicados en distintos
paises que convienen en pagar “anticipos” de las regalias abonables por la
entrega y explotaciéon comercial de la pelicula. La empresa C, el banco C
y el distribuidor/licenciatario conciertan un acuerdo de “reconocimiento y
cesion” con arreglo al cual el licenciatario reconoce la prelacién de la garan-
tia real del banco C y la cesién al banco de las regalias abonables, por el
licenciatario, mientras que el banco conviene en que en caso de que haya
de ejercitar su garantia real sobre los derechos del licenciante, no revocara
la licencia en tanto que el licenciatario siga abonando las regalias y respe-
tando lo estipulado en el acuerdo de licencia.

Ejemplo 4

Autorizacion de un licenciatario para hacer uso de un programa
informdtico licenciado

41. La empresa D produce programas informdticos de alto valor técnico
con diversas aplicaciones en arquitectura. Ademads de los componentes crea-
dos por sus propios ingenieros informéticos (que la sociedad licencia a sus
clientes), la empresa D incorpora a sus productos componentes informaticos
licenciados por terceros (y que la empresa D sublicencia a sus clientes). La
empresa D desea obtener un préstamo del banco D garantizado por un gra-
vamen constituido sobre sus derechos como licenciatario de la propiedad
intelectual que licencia de terceros, es decir, sobre su derecho a usar y a
incorporar a sus propios programas informdticos componentes informaticos
que le son licenciados por terceros. A titulo de prueba, la empresa D facilita
al banco D una copia de su licencia de dichos componentes informaticos.

Ejemplo 5
Garantia real sobre todos los bienes de una empresa

42. Laempresa E, fabricante y distribuidora de productos cosméticos, desea
obtener la apertura de un crédito para capital de explotacién de su negocio.
El banco E condiciona la concesién del crédito a su cobertura con una
“hipoteca de empresa”, una “garantia real sobre una masa de bienes” o una
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garantia real sobre la totalidad de los bienes actuales y futuros de la
empresa E, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual actuales y
futuros de los que la empresa sea propietaria o licenciataria.

Garantias reales sobre bienes corporales respecto de los cuales se utilice
propiedad intelectual

43. Aparte de las operaciones antes mencionadas, en otras se utilizan, para
respaldar créditos, bienes que no son propiedad intelectual, como existencias
o equipo, aunque el valor de estos bienes dependa en cierta medida de la
propiedad intelectual que lleven incorporada. Este tipo de operacién es ilus-
trada a través de los ejemplos 6 y 7 que se ofrecen a continuacién. Como
se examind en el Suplemento (véanse los parrafos 108 a 112 infra), la garantia
real que se establezca sobre un bien corporal no abarca automdticamente la
propiedad intelectual que lleve incorporada ese bien para su uso, salvo que
las partes convengan otra cosa. Asi pues, cuando un acreedor garantizado
desee aceptar una garantia real sobre esa propiedad intelectual, ésta tendra
que venir descrita en el acuerdo de garantia como parte del bien gravado.

Ejemplo 6
Derechos de un fabricante sobre sus existencias de articulos de marca

44. La empresa F, fabricante de pantalones vaqueros (jeans) de disefio y
otras prendas de moda, desea obtener un préstamo del banco F garantizado
parcialmente por sus existencias de productos acabados. Muchos de los arti-
culos fabricados por la empresa F llevan marcas conocidas, licenciadas por
terceros mediante acuerdos que reconocen a la empresa F el derecho a
fabricar y vender esos articulos. La empresa F facilita al banco F sus acuer-
dos de licencia que acreditan su derecho a utilizar las marcas y a otorgar
una garantia real sobre las existencias, asi como sus obligaciones frente al
propietario de las marcas. El banco F concede un crédito a la empresa F en
funcién del valor de sus existencias.

Ejemplo 7
Derechos de un distribuidor de existencias de articulos de marca

45. La empresa G, una de las distribuidoras de la empresa F (véase el
ejemplo 6), desea obtener un préstamo del banco G, garantizado parcialmente
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por sus existencias de pantalones de disefio y otras prendas compradas a la
empresa F, la mayor parte con marcas licenciadas por terceros a la empresa G.
La empresa G facilita al banco G facturas de la empresa F que acreditan
que adquiri6 los pantalones en una venta autorizada, o copias de sus acuerdos
con la empresa F, que acreditan que los pantalones distribuidos por la
empresa G son auténticos y que la empresa G tiene derecho a constituir una
garantia real sobre esos articulos. El banco G concede créditos a la empresa G
en funcién del valor de sus existencias.

F. Objetivos clave y principios basicos

46. Como ya se indicé (véase el parrafo 1 supra), el objetivo global de
la Guia es promover la concesion de crédito garantizado. A fin de lograr
este objetivo general, la Guia formula y analiza diversos objetivos adicio-
nales, particularmente los de la previsibilidad y la transparencia (véase la
introduccién a la Guia, parrafos 43 a 59). La Guia se inspira también en
diversos principios bdsicos, que refleja en su texto. Cabe citar el de la
integralidad y globalidad del régimen de las operaciones garantizadas, su
enfoque funcional e integrado (conforme al cual toda operacién que cumpla
una funcién de garantia serd tenida por dispositivo de garantia, cualquiera
que sea su denominacién) y la posibilidad de constituir en garantia los
bienes futuros de una empresa (véase la introduccién a la Guia, parrafos 60
a72).

47. Estos objetivos clave y principios basicos conservan toda su validez
cuando se trata de operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por
consiguiente, el objetivo global de la Guia con respecto a la propiedad
intelectual es promover la obtencién de crédito garantizado por empresas
que dispongan de dicha propiedad intelectual, a titulo de propietario o de
usuario licenciado de la misma, al permitirseles que graven sus derechos,
sin menoscabar por ello los derechos reconocidos al propietario, al licen-
ciante o al licenciatario de la propiedad intelectual por el derecho interno
de la propiedad intelectual, o por el derecho general de los contratos o de
los derechos reales. Del mismo modo, todos los objetivos clave y principios
basicos antes mencionados son aplicables a las operaciones garantizadas en
las que el bien gravado sea propiedad intelectual o lleve incorporado tal tipo
de propiedad. Por ejemplo, la Guia tiene por objeto:

a) Habilitar a las personas con derechos de propiedad intelectual
para utilizar el valor de su propiedad intelectual como garantia para la obten-
cién de crédito financiero (véase la Guia, objetivo clave 1, apartado a));
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b)  Facilitar a esas personas el pleno aprovechamiento del valor de
sus derechos para la obtencion de crédito (véase el objetivo clave 1,
apartado b));

c¢)  Facultar a los titulares de derechos de propiedad intelectual para
constituir garantias reales sobre esos derechos por algin método simple y
eficaz (véase el objetivo clave 1, apartado c));

d) Dotar a las partes en operaciones garantizadas por propiedad inte-
lectual de toda la flexibilidad posible para negociar las condiciones de su
acuerdo de garantia (véase el objetivo clave 1, apartado i));

e) Habilitar a toda parte interesada para determinar, con claridad y
previsibilidad, si existe una garantia real sobre un derecho de propiedad
intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado f));

f)  Habilitar a todo acreedor garantizado para determinar con claridad
y previsibilidad la prelacién de su garantia constituida sobre propiedad inte-
lectual (véase el objetivo clave 1, apartado g)); y

g) Prever una via ejecutoria eficaz para toda garantia constituida
sobre propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado h)).

48. Los objetivos de politica general del derecho interno de la propiedad
intelectual son impedir el uso no autorizado de la propiedad intelectual,
proteger su valor y estimular asi la innovacién y la creatividad. Al servicio
de estos objetivos de politica general, el derecho interno de la propiedad
intelectual otorga ciertos derechos de exclusividad a los titulares de propie-
dad intelectual. Con miras a lograr los objetivos clave del régimen de las
operaciones garantizadas sin menoscabar los objetivos del régimen de la
propiedad intelectual, facilitando asi la financiacién del desarrollo y la difu-
siéon de nuevas ideas, la Guia enuncia el principio general por el que se
regird la interaccion entre el régimen de las operaciones garantizadas y el
derecho interno de la propiedad intelectual. Este principio es el enunciado
en la recomendacién 4 b) (véanse los parrafos 2 a 7 supra y los parrafos 60
a 73 infra).

49. Bastenos indicar a estas alturas que el régimen descrito en la Guia no
define, de por si, el contenido de un derecho de propiedad intelectual, ni
describe o limita el alcance de los derechos de que dispone el propietario,
el licenciante o el licenciatario, para hacer valer o preservar el valor de sus
derechos de propiedad intelectual e impedir todo uso no autorizado de esos
derechos. Asi pues, el objetivo clave de promover la financiacién de una
empresa, garantizada por su propiedad intelectual, deberd lograrse de modo
que no se menoscaben los objetivos del derecho interno de la propiedad inte-
lectual de impedir el uso no autorizado de la propiedad intelectual y de
proteger su valor y fomentar asi la innovacién y la creatividad.
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50. Del mismo modo, este objetivo clave de facilitar la obtencién de crédito
garantizado sin menoscabar los objetivos del derecho interno de la propiedad
intelectual significa también que ni la existencia de un régimen de la finan-
ciacién garantizada ni la constitucién de una garantia real sobre propiedad
intelectual deben restar valor a la propiedad intelectual afectada. Asi, por
ejemplo, la constitucion de un gravamen sobre la propiedad intelectual no
debe ser entendida como un acto de abandono de esta por su propietario/
otorgante; y el uso indebido de una marca comercial por el propietario/
otorgante o por el acreedor garantizado, la irregularidad de su empleo en
los articulos fabricados o en los servicios prestados o el control de calidad
inadecuado de los articulos que lleven la marca pueden entrafiar, por ejem-
plo, una pérdida de valor de la propiedad intelectual o incluso constituir un
acto de abandono de la misma.

51. Ademais, estos objetivos clave significan que, en el caso de los bienes
o servicios asociados a marcas, el régimen de las operaciones garantizadas
no deberfa causar confusién al consumidor sobre el origen de los bienes
o servicios. Por ejemplo, al ejecutar una garantia real, un acreedor garan-
tizado no deberia tener derecho a eliminar la marca del fabricante en los
bienes gravados o a sustituirla por otra (ya sea que se parezca y cause con-
fusion, o no) y a vender esos bienes.

52. Por ultimo, estos objetivos clave significan que el régimen de las ope-
raciones garantizadas no deberd derogar las limitaciones contractuales que
se hayan establecido en un acuerdo de licencia. Por ejemplo, si en el acuerdo
de licencia se dispone que los derechos de un licenciatario no son transfe-
ribles sin el consentimiento del licenciante, no se podrd constituir en la
licencia una garantia real ejecutable sin el consentimiento del licenciante.






I. Ambito de aplicacién y autonomia
contractual de las partes

A. Ambito de aplicacién amplio

53. El régimen recomendado en la Guia es aplicable a las garantias reales
constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, incluida la propiedad inte-
lectual (para el significado del concepto de “propiedad intelectual”, véanse
los parrafos 18 a 20 supra). Con arreglo al régimen recomendado en la
Guia, una persona, ya sea fisica o juridica, podra crear o adquirir una garantia
real y esa garantia real podrd garantizar cualquier tipo de obligacién (véase
la recomendacioén 2). El régimen recomendado en la Guia es aplicable a
toda operacion comercial que cumpla una funcién de garantia, cualquiera
que sea su forma o la terminologia utilizada por las partes (véanse las reco-
mendaciones 2 d) y 8). El Suplemento aplica un criterio igualmente amplio
a las garantias constituidas sobre propiedad intelectual.

1. Bienes gravados objeto del régimen recomendado en la Guia

54. La caracterizacién de los distintos tipos de propiedad intelectual y la
determinacién de si cada uno de ellos es transferible y, por tanto, gravable es
una cuestion que compete al derecho interno de la propiedad intelectual. No
obstante, la Guia y el Suplemento parten del principio de que puede constituirse
una garantia real sobre propiedad intelectual de cualquier tipo, ya sea una
patente, una marca comercial o un derecho de autor. La Guia y el Suplemento
parten también del principio de que el bien gravado podrd ser no sélo uno de
los diversos derechos exclusivos del propietario sino también los derechos de
un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual, o los derechos
de propiedad intelectual que se utilicen respecto de un bien corporal.

55. Sin embargo, el dmbito de aplicacién tanto de la Guia como del Suple-
mento estd sujeto a una limitacién importante, a saber, que con arreglo al
régimen general de la propiedad, para poder gravar un bien que conlleve
propiedad intelectual serd preciso, no s6lo que dicho bien sea transferible
con arreglo al régimen general de la propiedad, sino que lo sea también con

25
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arreglo al régimen de la propiedad intelectual. En muchos Estados, por
ejemplo, el derecho interno de la propiedad intelectual sélo considera trans-
feribles (y por ello mismo gravables) los derechos econdmicos sobre la
propiedad intelectual amparada, pero no los derechos morales del autor. Esas
limitaciones no se verdn afectadas por el régimen recomendado en la Guia.
En concreto, el régimen recomendado en la Guia no derogard norma alguna
del derecho interno (ni, por tanto de su régimen de propiedad intelectual)
que limite la transferibilidad de ciertos tipos de bienes, incluidos los dere-
chos de propiedad intelectual, la creacién o el ejercicio de una garantia real
sobre ese tipo de bienes (véase la Guia, recomendacién 18). La Gnica excep-
cién a esta regla son las limitaciones legales a la cesién de créditos por
cobrar futuros o la cesién global o parcial de créditos (por la mera razén
de que son créditos futuros o créditos cedidos en parte o en su totalidad;
véase el parrafo 99 infra), que serdn eliminadas o derogadas por la norma
o disposicidn legal que se promulgue para dar cumplimiento a la recomen-
dacién pertinente de la Guia (véase la Guia, recomendacién 23; véanse tam-
bién los parrafos 102 a 104 y 120 infra).

2. Operaciones sometidas al régimen recomendado en la Guia

56. Tal como se ha indicado (véase el parrafo 53 supra), el régimen reco-
mendado en la Guia es aplicable a todas las operaciones que cumplan una
funcién de garantia, independientemente de cémo las denominen las partes
o el derecho interno de la propiedad intelectual. En otras palabras, tanto si
el derecho interno de la propiedad intelectual considera que la transferencia
de propiedad intelectual a un acreedor a titulo de garantia constituye una
transferencia condicional como si la considera una transferencia “pura y
simple”, el régimen recomendado en la Guia considera que esta operacion
da lugar a una garantia real y la incluye en su dmbito siempre que efecti-
vamente cumpla esa funcién de garantia (véanse las recomendaciones 2 d)

y 8).

3. Transferencia pura y simple de propiedad intelectual

57. En cierta medida, el régimen recomendado en la Guia es aplicable a
la cesion pura y simple (es decir, a la cesion de la titularidad) de créditos
por cobrar (véase la Guia, recomendaciéon 3). Dado que el régimen reco-
mendado en la Guia considera que son créditos por cobrar (véase la defini-
cién de los términos ‘“‘crédito por cobrar” en la introducciéon de la Guia,
secciéon B, parrafo 20) que corresponden al licenciante las regalias que le
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sean abonables por un licenciatario de su propiedad intelectual, sus dispo-
siciones seran aplicables hasta cierto punto a la cesiéon pura y simple del
derecho al cobro de las regalias (pero sin que se vean afectadas las condi-
ciones estipuladas en el acuerdo, por ejemplo, si el licenciante y el licen-
ciatario han acordado que este dltimo no constituird una garantia sobre su
derecho al cobro de regalias por las sublicencias que constituya). La inclu-
sion de la cesion pura y simple de créditos por cobrar en el dmbito de
aplicacion del régimen recomendado por la Guia refleja el hecho de que esa
cesion se suele considerar una operacion para obtener financiacién que, en
la préctica, serd dificil de distinguir de un préstamo garantizado por créditos
por cobrar. Sin embargo, el mero hecho de que algunas de sus disposiciones
sean en general aplicables a la cesion pura y simple de créditos por cobrar
no significa que el régimen recomendado en la Guia reclasifique ese tipo
de cesiones como garantias reales, ya que ello podria incidir negativamente
en importantes practicas de financiacién con cargo a créditos por cobrar,
como el facturaje (para la cesién pura y simple de créditos por cobrar, véase
el capitulo I de la Guia, relativo al ambito de aplicacion, parrafos 25 a 31;
para un ejemplo de operacion de facturaje, véase la introduccién de la Guia,
parrafos 31 a 34).

58. El régimen recomendado en la Guia es asimismo aplicable a toda trans-
ferencia de bienes muebles con fines de garantia, al considerar que representa
una operacidon que constituye una garantia (véanse las recomendaciones 2
d) y 8). Por ello, si un Estado adopta las recomendaciones de la Guia,
la transferencia de un derecho de propiedad intelectual (ya sea la plena
titularidad o un derecho cuyo contenido, duracién o dmbito territorial estén
limitados) para fines de garantia serd tratada como una operacién garanti-
zada. El régimen recomendado en la Guia adopta este enfoque basdndose
en el principio de que, a la hora de determinar si una operacion constituye
0 no una operacion garantizada, el fondo prevalece sobre la forma. Por con-
siguiente, las partes podrdn constituir una garantia real sobre propiedad
intelectual sirviéndose para ello Unicamente de los métodos previstos en el
régimen recomendado por la Guia, sin necesidad de otra formalidad para
que la “transferencia” sea valida a efectos del régimen de las operaciones
garantizadas. Esta consecuencia no influye en la practica de las licencias
dado que, conforme al régimen recomendado en la Guia, el acuerdo de
licencia no crea de por si una garantia real y una licencia con derecho a
revocar el acuerdo no puede constituir una garantia real (véanse los parrafos
23 a 25 supra).

59. El régimen recomendado en la Guia no serd aplicable a la transferencia
pura y simple de cualquier tipo de bien mueble que no sea un crédito por
cobrar, lo que excluye de su dmbito la propiedad intelectual (el término
cesion sélo se utiliza en la Guia cuando se hace referencia a créditos por
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cobrar, a fin de evitar toda suposicion de que las recomendaciones relativas
a la cesion de créditos por cobrar, son asimismo aplicables a las garantias
reales constituidas sobre propiedad intelectual; véase la introduccioén de la
Guia, nota 24; véanse también los parrafos 27 y 28 supra). El régimen
recomendado en la Guia puede, no obstante, influir en los derechos del
beneficiario de una transferencia pura y simple de un bien gravado en la
medida en que exista un conflicto de prelacion entre los derechos del cesio-
nario del bien transferido y un acreedor garantizado por un gravamen sobre
dicho bien. EI motivo por el que se excluye del ambito de la Guia la trans-
ferencia pura y simple de cualquier bien mueble que no sea un crédito por
cobrar, por ejemplo, un derecho de propiedad intelectual, obedece a que
esos bienes suelen estar sometidos a otras leyes que los regulan adecuada-
mente, como en el caso de la propiedad intelectual.

4. Limites del dmbito de aplicacion

60. En la Guia se asume que, a fin de facilitar el acceso a financiacién
garantizada por propiedad intelectual, los Estados que promulguen un régi-
men de las operaciones garantizadas acorde con las recomendaciones de la
Guia han de incluir en dicho régimen la regulacién de las garantias consti-
tuidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, tal vez proceda que
dichos Estados revisen su derecho interno de la propiedad intelectual con
miras a sustituir todos los dispositivos que permiten actualmente constituir
una garantia real sobre propiedad intelectual (incluidas la prenda, la hipoteca
y la transferencia condicional) por una nocién mds genérica de la garantia
real. Ahora bien, la Guia reconoce también que ello habrd de hacerse en
armonia con los principios y la infraestructura del régimen interno de la
propiedad intelectual de cada Estado.

61. Los posibles puntos de interseccion entre el régimen de las operaciones
garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual son tratados en
detalle en la introduccién (véanse los parrafos 2 a 7 supra) y en diversos
capitulos del Suplemento (véanse, por ejemplo, los parrafos 229 a 232 infra).
Como se ha indicado, el principio bdsico es el que establece el apartado b)
de la recomendacion 4, segtn el cual el régimen recomendado en la Guia
no es aplicable “a los derechos de propiedad intelectual en la medida en
que lo dispuesto en el presente régimen sea incompatible con alguna norma
de derecho interno o con algin acuerdo internacional sobre propiedad inte-
lectual en el que el Estado (que promulgue el régimen recomendado en la
Guia) sea parte”. Para los fines de un andlisis mds detallado de las reper-
cusiones del apartado b) de la recomendacién 4, convendria distinguir en
esta etapa entre: a) las cuestiones que pertenecen claramente al derecho
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interno de la propiedad intelectual y que no deben verse afectadas en modo
alguno por la Guia; y b) las cuestiones sobre las cuales una regla de derecho
del régimen previsto en la Guia podria verse desplazada o complementada
por una norma del régimen interno de la propiedad intelectual que regule
la misma cuestiéon de modo distinto al previsto en la Guia.

a) Distincion entre los derechos de propiedad intelectual y las garan-
tias constituidas sobre propiedad intelectual

62. El régimen recomendado en la Guia sdlo regula las cuestiones juridicas
que son propias del régimen de las operaciones garantizadas, pero no se
ocupa ni de la naturaleza ni de los atributos juridicos del bien que sea objeto
de la garantia real, que se regirdn exclusivamente por la normativa aplicable
a dicho bien (con la sola excepcion parcial de los créditos por cobrar en la
medida en que el régimen recomendado en la Guia sea también aplicable a
ciertos aspectos de la cesién pura y simple de este tipo de créditos).

63. En el contexto de la financiacion garantizada por propiedad intelectual,
cabe deducir de lo anterior que el régimen recomendado en la Guia no afecta
ni pretende afectar a cuestiones relativas a la existencia, la validez, el ejer-
cicio y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante.
Estas cuestiones se rigen exclusivamente por el régimen interno de la pro-
piedad intelectual. El acreedor garantizado deberd prestar atencién a dicho
régimen cuando determine la existencia de bienes gravables y su calidad,
pero esta precaucion serd igualmente aconsejable en el caso de cualquier
otro tipo de bien gravado (por ejemplo, la determinacion de si existe un
derecho al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria, su alcance
exacto y su ejecutoriedad, son cuestiones que se rigen por un régimen dis-
tinto del de las operaciones garantizadas). A continuacién figura una lista
indicativa y no exhaustiva de las cuestiones que suelen estar reguladas por
el derecho interno de la propiedad intelectual y que son de interés para tal
evaluacion. El derecho interno de la propiedad intelectual tal vez regule otras
cuestiones no incluidas en la siguiente lista.

Derechos de autor

a) Determinacion del autor o del coautor de una obra o del titular
de un derecho;

b)  Duracién del amparo que brindan los derechos de autor;

c¢)  Derechos econdémicos reconocidos por la ley, y limites y excep-
ciones al amparo otorgado;
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d) Naturaleza del objeto amparado (expresion de una idea materia-
lizada en una obra, y no la idea en si, y distincién entre ambas);

e) Transferibilidad, a tenor de la ley, de los derechos econdémicos,
y derecho a otorgar una licencia;

f)  Posibilidad de revocar una transferencia o una licencia de los
derechos de autor o de reglamentar esa transferencia o esa licencia de otro
modo;

g) Alcance e intransferibilidad de los derechos morales del autor de
una obra amparada;

h)  Presunciones relativas al ejercicio y la transferencia de los dere-
chos de autor y limitaciones que afectan a la persona legitimada para ejer-
citarlos; y

i)  Atribucién de la titularidad original en el caso de las obras hechas
por encargo y de las obras hechas por un empleado en el desempefio de sus
funciones.

Derechos afines o conexos

a) Significado y alcance de los derechos afines o conexos, incluida
la cuestiéon de si un Estado puede reconocer ciertos derechos de este tipo
en el régimen de los derechos de autor o en otro contexto;

b) Personas que podran reclamar derechos afines o conexos;
c¢) Tipos de expresion protegida de estos derechos;

d) Relacién entre los titulares de derechos afines o conexos y los
titulares de derechos de autor;

e) Alcance de los derechos exclusivos o de los derechos a una remu-
neracion equitativa por derechos afines o conexos;

f) Todo factor de conexién o formalidad exigible para gozar de la
proteccidn, como la adscripcién, la publicaciéon o el aviso;

g) Limitaciones y excepciones eventuales al amparo otorgable a los
derechos afines o conexos;

h)  Duracién de la proteccién de los derechos afines o conexos;

i)  Transferibilidad de los derechos afines o conexos a tenor de la
ley, y derecho a otorgar licencias;

j)  Posibilidad de rescindir una transferencia o licencia de un derecho
afin o conexo, o de regularlas de alguna otra forma; y

k)  Alcance, duracién e intransferibilidad de todo derecho moral afin.
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Patentes

a) Determinacién del titular o del cotitular de una patente;
b)  Validez de una patente;

c) Limites y excepciones al amparo otorgado;

d) Alcance y duracién del amparo otorgado;

e) Motivos para impugnar su validez (la obviedad de la idea o la
ausencia de novedad);

/) Determinacién de si ciertas formas de publicacién previa de una
idea son o no determinantes del estado actual de la técnica y, por tanto, son
0 no un impedimento para patentarla;

g) Determinaciéon de si el amparo es otorgable al inventor de una
idea patentable o al primero en presentar una solicitud de patente; y

h)  Transferibilidad de una patente y derecho a otorgar una licencia
sobre una patente.

Marcas comerciales y marcas de servicios

a) Determinacién del primer usuario de una marca o del propietario
de esa marca;

b) Determinacién de si ha de reconocerse una marca a su primer
usuario o al primero en presentar una solicitud de patente, y de si cabe
otorgar amparo a una marca cuya inscripcion sea posterior a otra en caso
de que haya algin conflicto entre ellas;

c¢)  Determinacién de si el uso previo de una marca es un requisito para
su inscripcién en el registro o de si el derecho se crea al hacerse la inscripcion
inicial de la marca y se mantiene por su utilizacién subsiguiente;

d) Fundamento del amparo otorgado a un derecho (su rasgo
distintivo);

e) Motivos para la pérdida del amparo otorgado (dejacion por el
titular de su deber de velar por la calidad del producto asociado a su marca
en el mercado), por ejemplo:

i)  Si se licencia una marca sin que el licenciante ejerza un control
directo o indirecto sobre el caracter o la calidad de los productos
o servicios designados por la marca (prictica denominada de “nuda
licencia); o

i1) Si se altera la apariencia de una marca al punto de que esta
pierda su correspondencia con la marca registrada; y
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f)  Determinacién de si la marca es transferible con o sin su clientela
o fondo de comercio.

b) Areas de conflicto eventual entre el régimen de las operaciones
garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual

64. Las cuestiones que se acaban de sefialar no son dreas en las que se
haya de reconocer primacia al derecho interno de la propiedad intelectual,
dado que el régimen recomendado en la Guia no pretende regular esas
cuestiones. En otras palabras, no se trata de cuestiones a las que sea aplicable
el principio enunciado en el apartado b) de la recomendacion 4. La cuestion
de la primacia de una u otra norma del derecho interno surgird tnicamente
cuando el régimen de la propiedad intelectual del Estado promulgante se
ocupe de una cuestion que sea también objeto del régimen recomendado en
la Guia, es decir de una cuestion relativa a la constitucion, la prelacién, el
ejercicio o la oponibilidad a terceros de una garantia real sobre propiedad
intelectual, o relativa a la ley que le sea aplicable (véanse los pérrafos 2 a
7 supra).

65. El alcance y las consecuencias precisas de esa remision al derecho
interno de la propiedad intelectual no son definibles en abstracto, dado
que varian mucho de un Estado a otro segun cual sea el alcance de su
régimen de la propiedad intelectual, e incluso dentro de un mismo Estado
seglin cual sea el tipo de propiedad intelectual considerado. Ademds, la
armonizacién y modernizacién del régimen de las operaciones garantizadas
para obtener financiacién, que es el objetivo que pretende obtenerse gracias
al régimen recomendado en la Guia, tiene sus limites, puesto que este
régimen se ocupa Unicamente de las operaciones garantizadas y da prima-
cia, siempre que procede, al derecho interno de la propiedad intelectual
(véase la Guia, recomendacién 4 b)). Otro factor limitativo de la eficacia
de esa armonizacion radica en el hecho de que el régimen interno de la
propiedad intelectual no regula siempre de manera integral y coordinada
todas las cuestiones que interesan también al régimen de las operaciones
garantizadas. Por esta razén la plena armonizacién y modernizacién del
régimen de las operaciones garantizadas que cabe esperar de la aplicacion
del régimen recomendado en la Guia sélo se conseguird si va acompaiada
de un examen del régimen de la propiedad intelectual que asegure su
compatibilidad y coordinacién con el régimen de operaciones garantizadas
recomendado en la Guia. Los ejemplos que se dan a continuacién ilustran
algunos casos que suelen darse.
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Ejemplo 1

66. En algunos Estados en los que las garantias reales se establecen
mediante la transferencia de la titularidad del bien gravado no se puede
establecer una garantia sobre una marca comercial. Ello se debe al temor
de que la transferencia de la titularidad al acreedor garantizado dificulte
la préctica del control de calidad exigible del titular de una marca. Si esos
Estados adoptaran el régimen recomendado en la Guia no seria necesario
transferir la titularidad de la marca para constituirla en garantia de algo,
por lo que esa prohibicién perderia su razén de ser ya que, al adoptarse
el concepto de garantia real propia del régimen recomendado en la Guia,
el otorgante de la garantia conservaria la propiedad de la marca comercial
gravada. Otra cosa distinta es si en esos paises el acreedor garantizado
puede, no obstante, convertirse en titular, licenciante o licenciatario de la
marca comercial gravada con arreglo al régimen de la propiedad intelectual
(porque con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, el acreedor
garantizado no se convierte en titular, licenciante o licenciatario de la
marca gravada; véanse los parrafos 8, 29 y 30 supra y los parrafos 87 y
88 infra). La adopcién del régimen recomendado en la Guia no supone
pues la eliminacién automatica de esa prohibicién, dado que dicho régimen
reconoce la primacia del régimen de la propiedad intelectual en todo
supuesto en el que uno y otro régimen no sean compatibles. Por ello, en
algunos paises tal vez sea necesario reformar su régimen de la propiedad
intelectual a fin de armonizarlo, en este punto, con el régimen recomendado
en la Guia.

Ejemplo 2

67. En algunos Estados, en el registro especial de la propiedad intelectual
s6lo pueden inscribirse transferencias de propiedad intelectual (ya sean
puras y simples o a titulo de garantia) y esa inscripcién es obligatoria
para que la transferencia surta efecto. En otros Estados también son
inscribibles en ese registro las garantias reales sobre propiedad intelectual
y esa inscripcién tiene valor constitutivo y la hace oponible a terceros.
Habida cuenta de la primacia que reconoce al derecho interno de la
propiedad intelectual la recomendacién 4 b), la adopcién del régimen
recomendado en la Guia no interferiria en la aplicacién de esa norma,
y seguiria siendo exigible la inscripcién en dicho registro. Ahora bien,
la primacia reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual no
siempre bastard para resolver los problemas de coordinacién entre el
registro general de las garantias reales y los registros de la propiedad
intelectual (véanse los parrafos 135 a 140 infra) ni la cuestién de si
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puede constituirse una garantia sobre un derecho de propiedad intelectual
futuro e inscribir esa garantia en dicho registro (véanse los parrafos 113
a 118 y 141 a 143 infra).

Ejemplo 3

68. En algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual prevé
la inscripcion en el registro de la propiedad intelectual que sea del caso
tanto de las transferencias puras y simples de esos derechos como de las
garantias sobre ellos constituidas, pero esa inscripciéon no es un requisito
previo para que la garantia real sea oponible a terceros. Ahora bien, la ins-
cripcién influye en el orden de prelacién en el sentido de que los derechos
dimanantes de una operacién no inscrita tal vez sean supeditados a los
dimanantes de una operacién inscrita. En dichos Estados, conforme a lo
previsto en la recomendacién 4 b), esa regla de su derecho interno de la
propiedad intelectual seguird siendo aplicable, por lo que todo acreedor
garantizado que desee obtener pleno amparo tal vez tenga que inscribir no
s6lo un aviso de su garantia en el registro general de las garantias reales
sino también su acuerdo de garantia o un aviso de dicho acuerdo en el
registro pertinente de la propiedad intelectual (salvo que el registro pertinente
de la propiedad intelectual permita la inscripcién de una garantia real, en
cuyo caso bastard con hacer la inscripcion en dicho registro). Ello se debe
a que: a) la inscripcidn en el registro general que esos Estados mantienen
para las garantias reales es un requisito previo para que la garantia sea
oponible con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas (salvo que
el derecho interno de la propiedad intelectual permita la inscripcién de una
garantia real en el registro pertinente de la propiedad intelectual para lograr
la oponibilidad a terceros); y b) la inscripcion en el registro de la propiedad
intelectual serd siempre necesaria para proteger al acreedor garantizado
frente al riesgo de que su garantia se vea afectada por una transferencia del
derecho gravado o por la garantia real de un acreedor garantizado concu-
rrente que haga inscribir su garantia en el registro de la propiedad intelectual
conforme a lo prescrito por el régimen de prelacion del derecho interno de
la propiedad intelectual.

69. En algunos Estados, la inscripcién de la transferencia del derecho gra-
vado o de la garantia constituida sobre ese derecho en el correspondiente
registro de la propiedad intelectual s6lo conferird amparo frente a una trans-
ferencia anterior de ese mismo derecho o frente a una garantia real previa
pero no inscrita si la persona con la garantia inscrita la aceptd sin tener
conocimiento de la transferencia previa o de la garantia previa no inscrita
(el régimen recomendado en la Guia daria primacia a dicha regla por formar
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parte del derecho interno de la propiedad intelectual y no por pertenecer al
régimen de las operaciones garantizadas aplicable en todo el ordenamiento
juridico del Estado; véase la Guia, recomendacién 4 b)). En esos Estados
la adopcién del régimen recomendado en la Guia dejaria sin resolver la
cuestion de si la inscripcidn de una garantia real sobre propiedad intelectual
en el registro general de las garantias reales equivale a un aviso implicito
dado a todo cesionario ulterior del derecho gravado o a todo acreedor garan-
tizado ulterior que desee hacer inscribir su derecho adquirido por transfe-
rencia o su garantia real en el registro de la propiedad intelectual. De
admitirse dicho valor implicito de una inscripcién en el registro general de
las garantias reales, no seria preciso, conforme al régimen aplicable en esos
Estados, que un acreedor garantizado que haya inscrito un aviso de su garantia
en dicho registro general haga inscribir ademds un aviso o un documento
probatorio de su garantia en el registro de la propiedad intelectual a fin de
asegurar su prelacién frente a todo cesionario ulterior del derecho gravado
o frente a todo acreedor garantizado ulterior. Ahora bien, de no admitirse
dicho valor implicito, tal vez sea necesario que, en dichos Estados, el acree-
dor garantizado haga inscribir un aviso o documento probatorio de su garan-
tia en el registro de la propiedad intelectual, a fin de asegurar su prelacién
frente a todo cesionario o acreedor garantizado ulterior. Los Estados que
promulguen las recomendaciones de la Guia y el Suplemento tal vez deseen
regular esta cuestion.

Ejemplo 4

70. El derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados prevé
la inscripcidn en el correspondiente registro de la propiedad intelectual de
un aviso o documento probatorio de las transferencias de derechos de pro-
piedad intelectual, pero no de las garantias reales constituidas sobre tales
derechos. En tales casos, esa inscripcion sélo determinara la prelacion entre
los cesionarios, pero no entre un cesionario y un acreedor garantizado. En
todo Estado que adopte este enfoque, el acreedor garantizado debera cercio-
rarse de que estd inscrito en el registro de la propiedad intelectual un aviso
o documento probatorio de todas las transferencias de propiedad intelectual
que sirvan de titulo al otorgante, a fin de no correr el riesgo de que un
derecho de un cesionario ulterior debidamente inscrito prevalezca sobre el
derecho del otorgante. Del mismo modo, el acreedor garantizado debera
cerciorarse también de que se ha inscrito un aviso o documento probatorio
de la transferencia que le haya hecho su otorgante con fines de garantia en
el registro de la propiedad intelectual, a fin de no correr el riesgo de que
su garantia pueda verse postergada por los derechos de un cesionario ulterior
del bien gravado. En todos los demds aspectos, sin embargo, los derechos
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del acreedor garantizado vendran determinados por el régimen de las ope-
raciones garantizadas.

Ejemplo 5

71. Conforme al derecho interno de la propiedad intelectual de algunos
Estados, la inscripcién de un aviso o documento probatorio de la transfe-
rencia de derechos de propiedad intelectual o de la constitucién de garantias
reales sobre tales derechos es puramente facultativa, al tener por Unica fina-
lidad la de facilitar la identificacién del titular actual de los derechos. En
tales casos, la ausencia de inscripcién no invalida la operacion ni afecta al
orden de prelacién (si bien podria crear presunciones probatorias). En los
Estados que adoptan este enfoque, la situacién es practicamente la misma
que si no existiera un registro especial para el tipo de derecho gravable.
Siempre que la ley aplicable a esas cuestiones sea el derecho interno de la
propiedad intelectual, el régimen recomendado en la Guia remitird a él.
Ahora bien, si la ley aplicable a esas cuestiones es el régimen general de
la propiedad, el régimen recomendado en la Guia no hard remisién alguna
a otra norma legal, dado que la ley anterior al régimen recomendado en la
Guia ya no sera el derecho interno de la propiedad intelectual sino el régimen
general de la propiedad. Asi pues, la adopcion del régimen recomendado en
la Guia dara lugar a que ese régimen sustituya a toda otra norma anterior
aplicable a la constitucion, la oponibilidad a terceros, la prelacion y el ejer-
cicio de una garantia real sobre propiedad intelectual, asi como a la deter-
minacion de la ley que le sea aplicable. Naturalmente, esas normas anteriores
seguiran siendo aplicables a las cesiones puras y simples de propiedad inte-
lectual, dado que el régimen recomendado en la Guia sélo serd aplicable a
las garantias reales sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, el acreedor
garantizado tendrd que verificar si la transferencia prevista se considera una
cesién pura y simple o una operacién garantizada disfrazada (o sea, una
operacidon que aunque las partes no le den el nombre de operacién garanti-
zada, haga las veces de una garantia). Sin embargo, esta gestion del riesgo
de su garantia no difiere de la cautela exigible con cualquier otro tipo de
bien gravado para el que no exista un registro especial.

Ejemplo 6

72. La determinacién del titular de la propiedad intelectual en una cadena
de cesionarios se rige por el derecho interno de la propiedad intelectual,
mientras que la determinacién de si una transferencia constituye una cesién
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pura y simple o una transferencia a titulo de garantia se rige por el régimen
general de la propiedad y por el de las operaciones garantizadas. Por tltimo,
los derechos y obligaciones nacidos de un acuerdo de licencia se rigen por
el derecho interno de la propiedad intelectual y por el derecho de los con-
tratos. Si un Estado adopta el régimen recomendado en la Guia, las trans-
ferencias a titulo de garantia serdn tenidas por garantias reales.

Ejemplo 7

73. Si el derecho interno de la propiedad intelectual contiene reglas espe-
ciales aplicables a la ejecucién de una garantia real sobre propiedad inte-
lectual, dichas reglas prevalecerdn sobre el régimen ejecutorio recomendado
en la Guia. Ahora bien, si el derecho interno de la propiedad intelectual no
ha previsto regla especial alguna relativa a la ejecucién de una garantia real
sobre propiedad intelectual y si la ejecucion de esa garantia se rige por el
derecho procesal civil general, prevalece el régimen ejecutorio de las garan-
tias reales recomendado en la Guia. De igual modo, si en el derecho interno
no existe ninguna norma especifica relativa al ejercicio por via extrajudicial
de una garantia real sobre propiedad intelectual, serd aplicable el régimen
recomendado en la Guia para el ejercicio extrajudicial de las garantias reales
(véanse los parrafos 229 a 232 infra).

B. Aplicacion del principio de la autonomia contractual
de las partes a las garantias reales sobre
propiedad intelectual

74. El régimen recomendado en la Guia reconoce en general el principio
de autonomia contractual de las partes, si bien se prevén algunas excepciones
(véanse las recomendaciones 10 y 111 a 113). Este principio es aplicable
igualmente a las garantias reales sobre propiedad intelectual en la medida
en que el derecho interno de la propiedad intelectual no limite la autonomia
de las partes (véase el parrafo 222 infra). Conviene sefialar que las reco-
mendaciones 111 a 113 se aplican inicamente a los bienes corporales, pues
se refieren a la posesion del bien gravado, mientras que un bien inmaterial
no es, por definicidn, objeto de posesion (véase el término “posesién” en la
introduccién de la Guia, seccién B, parrafo 20).

75. Un ejemplo de la aplicacién del principio de autonomia de las partes
en una operacién garantizada sobre propiedad intelectual seria el siguiente:
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si el derecho interno de la propiedad intelectual no lo prohibe, el régimen
de las operaciones garantizadas permite que un otorgante y un acreedor
garantizado pacten que el acreedor garantizado adquiera ciertos derechos de
un propietario, licenciante o licenciatario, legitimdndolo asi como propieta-
rio, licenciante o licenciatario ante las autoridades publicas (por ejemplo,
para efectuar o renovar inscripciones en el registro publico que corresponda)
y para actuar contra todo infractor del derecho gravado, efectuar nuevas
cesiones o conceder licencias. Este pacto podria revestir la forma de una
cldusula especial del acuerdo de garantia entre el otorgante y el acreedor
garantizado, o de un pacto aparte, dado que, con arreglo al régimen reco-
mendado en la Guia, el acreedor garantizado no se convierte en propietario,
licenciante o licenciatario del derecho gravado por el simple hecho de obtener
una garantia real sobre tal derecho (véanse los pdrrafos 26, 29 y 30 supra
y los parrafos 87 y 88 infra).

76. Otro ejemplo de esa aplicacién del principio de autonomia de las partes
en una operacioén garantizada seria el siguiente: si el derecho interno de la
propiedad intelectual no lo prohibe, el régimen de las operaciones garanti-
zadas permite que un otorgante y un acreedor garantizado pacten que los
dafios y perjuicios que provoque una infraccién, asi como el lucro cesante
y la pérdida de valor del derecho intelectual gravado, se incluyan en el
bien originalmente gravado. De no existir dicho pacto, tales dafios y per-
juicios seguirian siendo conceptuables, con arreglo al régimen recomendado
en la Guia, como producto del bien gravado, pero siempre que ello no sea
contrario al derecho interno de la propiedad intelectual (véase la Guia, reco-
mendacién 4 b)). Ahora bien, el derecho a percibir una indemnizacién por
dafios y perjuicios a raiz de una infraccién es algo muy distinto del derecho
a procesar a todo infractor de la propiedad intelectual gravada. Lo normal
es que, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, ese derecho ni
sea utilizable como garantia de un crédito ni pueda ser tenido por producto
del bien gravado, pues no entra en la definicién de producto, a saber, “todo
aquello que se perciba por concepto de los bienes gravados” (véase el tér-
mino “producto” en la introduccién de la Guia, seccién B, pérrafo 20).



II. Constitucion de una garantia real sobre
propiedad intelectual

A. Los conceptos de constitucion de una garantia
real y de su oponibilidad a terceros

77. El régimen recomendado en la Guia establece una diferencia clara entre
la constituciéon de una garantia real sobre cualquier tipo de bien gravado
(incluida la propiedad intelectual), es decir, su validez entre las partes, y su
oponibilidad, es decir, su validez frente a terceros, previendo requisitos dis-
tintos para una y otra. Ello significa que los requisitos para la constitucién
de una garantfa real pueden reducirse al minimo, y destinar todo requisito
adicional a resolver los posibles conflictos con los derechos de terceros. La
razén principal de esta distincion es lograr tres de los objetivos clave del
régimen recomendado en la Guia: prever una via sencilla y eficaz para la
constitucién de una garantia real, dotarla de mayor certeza y transparencia,
y establecer un orden de prelacién claro (véase la Guia, recomendacion 1,

apartados ¢), ) y g)).

78. Con arreglo al régimen recomendado en la Guia, se puede constituir
una garantia real sobre propiedad intelectual mediante acuerdo por escrito
entre el otorgante y el acreedor garantizado (véase la Guia, recomenda-
cién 13, parrafos 82 a 85 infra). De acuerdo con la regla general que se
recomienda en la Guia, para que la garantia sea oponible a terceros se exige
dar un paso més (véase la recomendacion 29; para las excepciones, véanse
las recomendaciones 34 b), 39 a 41 y 43 a 45) que, para la mayoria de los
bienes inmateriales, consistird en la inscripcién en un registro ptblico de un
aviso de la posible existencia de una garantia real, que establecerd ademas
un criterio objetivo para determinar la prelacion entre el acreedor garantizado
y todo reclamante concurrente (véase la Guia, recomendaciones 32 y 33;
para los términos “reclamante concurrente”, véanse los parrafos 10 y 11
supra). Por ello, si se ha constituido una garantia real conforme a los requi-
sitos prescritos por el régimen recomendado en la Guia, esa garantia serd
vélida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no se haya
dado aun el paso adicional necesario para que la garantia sea oponible a
terceros (véase la recomendacién 30). Ello significa que el acreedor garan-
tizado podrd ejecutar su garantia siguiendo el procedimiento indicado en el

39
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capitulo VIII del régimen recomendado en la Guia, a reserva de los derechos
de todo reclamante concurrente, a los que sera aplicable el orden de prelacién
indicado en el capitulo V.

79. Esta distincidn entre la constitucién de una garantia real y su oponibi-
lidad a terceros es vélida también si se trata de garantias reales sobre pro-
piedad intelectual. Conforme al régimen recomendado en la Guia, una
garantia constituida sobre propiedad intelectual puede ser vélida entre el
otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no sea oponible a terceros.
En algunos Estados el derecho interno de la propiedad intelectual hace esta
distincion, pero en otros no y dispone que se cumplan los mismos requisitos
para la constitucion de la garantia y para hacerla oponible a terceros. En tal
caso, el derecho interno primara sobre el régimen recomendado en la Guia,
conforme a lo previsto en la recomendacién 4 b). Para coordinar mejor el
régimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la pro-
piedad intelectual, tal vez proceda que todo Estado que adopte las recomen-
daciones del régimen recomendado en la Guia examine, y eventualmente
revise, su derecho interno de la propiedad intelectual. En dicha revisién
convendra que el Estado determine si: a) la ausencia de una distincion entre
la validez entre las partes de una garantia real y su oponibilidad a terceros
responde a algiin objetivo especifico del derecho interno de la propiedad
intelectual (y no meramente del régimen general de la propiedad, del derecho
comun de los contratos o del régimen especial de las operaciones garanti-
zadas), por lo que procede no hacerla; o b) no hay inconveniente en que se
haga esa distincidon en el derecho interno de la propiedad intelectual con
miras a armonizarlo con el régimen recomendado en la Guia.

B. Concepto funcional, integrado y unitario
de la garantia real

80. EI derecho interno de la propiedad intelectual puede permitir la cons-
titucién de garantias reales sobre propiedad intelectual por medio de una
transferencia pura y simple, o una transferencia condicional, de la propiedad
intelectual que se quiera gravar, o por medio de hipoteca, prenda, fiducia o
alguna otra forma de garantia tradicional. El régimen recomendado en la
Guia utiliza el término “garantia real” para referirse a los derechos reales
sobre bienes muebles que son creados por acuerdo entre las partes intere-
sadas y que garantizan el pago o el cumplimiento de otra obligacion,
cualquiera que sea el nombre por el que las partes designen ese derecho
real (por consiguiente, las transferencias hechas con fines de garantia se
consideran operaciones que constituyen una garantia; véanse los términos
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“garantia real” en la introduccién de la Guia, seccion B, parrafo 20). Este
planteamiento se describe como “enfoque funcional, integrado y unitario”
de las operaciones garantizadas (véase la Guia, capitulo I, parrafos 101 a
112, y la recomendacién 8). La Guia prevé, a titulo de excepcién, que los
Estados puedan adoptar un enfoque no unitario en el contexto limitado de
la financiacién de adquisiciones y que, a tal fin, sigan considerando validas
ciertas operaciones calificadas como retenciéon de la titularidad o arrenda-
miento financiero de bienes corporales (véase la Guia, capitulo IX).

81. Un enfoque similar se puede adoptar con respecto a: a) las cesiones
condicionales de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un
derecho de propiedad intelectual en las que el cedente es el acreedor garan-
tizado y la transferencia del derecho o la licencia no se produce hasta que
el cesionario no haya abonado la parte del precio de compra que esté pen-
diente de pago o cumplido otra obligacién o reembolsado el crédito que se
le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licencia; b) las
cesiones puras y simples de un derecho de propiedad intelectual o una licen-
cia de un derecho de propiedad intelectual en las que el cesionario adquiere
el derecho o la licencia a crédito y constituye una garantia real a favor del
cedente para asegurar el abono de la parte del precio de compra que esté
pendiente de pago, el cumplimiento de otra obligacién o el reembolso del
crédito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la
licencia; ¢) las operaciones con retencion del titulo de un derecho de pro-
piedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en
las que el vendedor es el acreedor garantizado y el comprador no obtiene
el derecho o la licencia hasta que no haya abonado la parte del precio de
compra pendiente de pago, cumplido otra obligacién o reembolsado el cré-
dito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licen-
cia; o d) las operaciones de arrendamiento financiero de un derecho de
propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual
en las que el cedente es el acreedor garantizado y el cesionario puede explo-
tar el derecho o la licencia dUnicamente si sigue pagando los plazos del
arrendamiento o cumple otra obligacién o reembolsa el crédito que se le
haya concedido para permitirle adquirir el derecho a explotar la propiedad
intelectual o la licencia (véase el término “garantia real del pago de una
adquisicién” en la introduccién de la Guia, secciéon B, parrafo 20; véase
también el capitulo IX infra). Por ello, los Estados que adopten el régimen
recomendado en la Guia tal vez estimen oportuno revisar su derecho interno
de la propiedad intelectual con miras a: a) sustituir por “garantia real” todos
los términos que se empleen para designar el derecho otorgado a un acreedor
garantizado; o b) disponer que, sea cual sea el término por el que sea desig-
nado, todo derecho que cumpla una funcidon de garantia serd tratado igual
que cualquier otra garantia, y que ese trato serd conforme con el régimen
recomendado por la Guia para las garantias reales.
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C. Requisitos para la constitucion de una garantia sobre
propiedad intelectual

82. Como ya se indicé (véase el parrafo 78 supra), con arreglo al régimen
recomendado en la Guia la constitucién de una garantia real sobre un bien
inmaterial debe hacerse por escrito en un documento que, por si solo o
sumado a la conducta de las partes, ponga de manifiesto el acuerdo de estas
de constituir una garantia real. Ademas, el otorgante deberd tener derechos
sobre el bien gravable o estar legitimado para gravarlo, ya sea en el momento
de la conclusién del acuerdo de garantia o con posterioridad a ella. El pacto
escrito deberd dejar constancia de la intencién de las partes de constituir una
garantia real, especificar la identidad del acreedor garantizado y del otorgante,
y describir la obligaciéon garantizada y los bienes gravados de forma que
permita razonablemente identificarlos (véase la Guia, recomendaciones 13 a
15). No se requiere ninguna medida adicional para la constitucién de una
garantia real sobre un bien inmaterial. Para que la garantia sea oponible a
terceros pueden exigirse medidas suplementarias (como la inscripcién de un
aviso en el registro general de las garantias reales), pero no para que una
garantia real sea valida entre el otorgante y el acreedor garantizado.

83. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos Estados
impone, sin embargo, diversos requisitos para la constitucién de una garan-
tia sobre propiedad intelectual (que, por ejemplo, puede revestir la forma,
de una transferencia con fines de garantia, de una hipoteca o de una prenda).
Por ejemplo, puede exigir la inscripcion de un aviso o documento probatorio
de la garantia constituida en el correspondiente registro de la propiedad
intelectual. Ademads, el derecho interno de la propiedad intelectual puede
exigir que el pacto o acuerdo de garantia describa en términos precisos la
propiedad intelectual que se vaya a gravar (véase el parrafo 84 infra). De
igual modo, dado que en algunos registros de la propiedad intelectual la
operacion garantizada se anota en la inscripcion del derecho de propiedad
intelectual gravado, y no bajo el nombre u otro dato de identificacién del
otorgante, no se puede inscribir un documento que se refiera meramente a
“toda la propiedad intelectual del otorgante”, que no permitird constituir una
garantia real (véase el parrafo 142 infra). Hara falta, por ello, que el acuerdo
de garantia u otro documento que se haga inscribir en el registro de la
propiedad intelectual para constituir la garantia especifique cada derecho de
propiedad intelectual gravado.

84. A menudo se requerird una identificacién precisa del derecho de pro-
piedad intelectual gravado, en particular de algunos tipos de derechos de
propiedad intelectual, por ejemplo, patentes o derechos de autor. Esto es asi
porque la normativa legal de la propiedad intelectual suele concebir los
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derechos de propiedad de este tipo como un conjunto de derechos, razén
por la cual, salvo que deseen gravar todos esos derechos a la vez, las partes
deberdn describir pormenorizadamente el derecho o los derechos gravados
en su acuerdo de garantia. De seguirse este criterio, cabe que el derecho
interno de la propiedad intelectual exija, por razones de seguridad juridica,
que se haga una descripcion precisa de los derechos gravados. Conforme a
este enfoque, el titular de los derechos de propiedad intelectual podra valerse
de los derechos concretos no incluidos en esa descripcion para obtener cré-
dito de una segunda entidad financiera. Ahora bien, debe también observarse
que este concepto de los derechos de propiedad intelectual como un conjunto
de derechos permite a las partes gravarlos como conjunto o bien gravarlos
por separado, si asi lo desean. Asi pues, si las partes quieren describir los
derechos de propiedad intelectual gravados de una forma concreta, siempre
podran hacerlo, y es probable que asi lo hagan; pero la posibilidad que
tienen de obrar asi no debe privar a las partes de su derecho a describir la
propiedad intelectual gravada en términos genéricos, salvo disposicién en
contrario del derecho interno de la propiedad intelectual.

85. Con arreglo al régimen recomendado en la Guia, el criterio que habra
de respetarse al describir el bien gravado por el acuerdo de garantia es lo
bastante flexible para dar cabida a todos esos supuestos, ya que se habla de
una descripcién de los bienes gravados “que permita razonablemente identi-
ficarlos (véase la recomendacion 14 d)); ese mismo criterio es aplicable al
aviso que habra de inscribirse (véanse el parrafo 141 infra y la Guia, reco-
mendacién 63). Por ello, es posible que las normas concretas varien en funcién
de la descripcion que las leyes y la préctica consideren razonable teniendo en
cuenta el tipo de bien gravado. Ademads, conforme al principio enunciado en
la recomendacién 4 b), en todas estas situaciones el régimen recomendado en
la Guia solo seria aplicable en la medida en que no fuese incompatible con
el derecho interno de la propiedad intelectual. Los Estados que adopten el
régimen recomendado en la Guia tal vez deseen examinar su derecho interno
de la propiedad intelectual para determinar si los criterios y requisitos que se
exigen para la constituciéon de una garantia real sobre propiedad intelectual
cumplen un cometido importante para el derecho interno de la propiedad
intelectual, por lo que deberian mantenerse, o si procederia armonizarlos con
los criterios y requisitos del régimen recomendado por la Guia.

D. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual
que vaya a gravarse

86. Conforme se mencion6 (véase el parrafo 82 supra), todo otorgante de
una garantia real deberd tener derechos sobre el bien que se vaya a gravar
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o estar legitimado para gravarlo en el momento de concertarse el acuerdo
de garantia o con posterioridad a €l (véase la Guia, recomendacion 13). Este
principio del régimen de las operaciones garantizadas se aplica también a
la propiedad intelectual. El otorgante podré gravar la totalidad de su derecho
o sb6lo una parte. Por ello, un propietario, licenciante o licenciatario de
propiedad intelectual podré gravar ese derecho en su totalidad o bien gravarlo
con limitaciones de dmbito, tiempo o lugar. Ademads, el otorgante sélo podra
gravar sus bienes en la medida en que sean transferibles con arreglo al
régimen general de la propiedad (el régimen recomendado en la Guia no
afecta a estas limitaciones; véase la Guia, recomendacién 18, y los parrafos
119 y 120 infra). Este principio es aplicable también a las operaciones
garantizadas por propiedad intelectual. Por ello, el propietario, el licenciante
o el licenciatario s6lo podrdn gravar sus derechos en la medida en que sean
transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

E. Distincion entre el acreedor garantizado por propiedad
intelectual y el titular de la propiedad gravada

87. A efectos del régimen recomendado en la Guia, el acreedor garantizado
no pasa a ser ni propietario, ni licenciante ni licenciatario (segin los derechos
que tenga el otorgante) por la sola razén de haber adquirido una garantia
real sobre una propiedad intelectual. Tal situacidon parece darse también en
el ambito del derecho interno de la propiedad intelectual (véanse los términos
“propietario” y “acreedor garantizado”, parrafos 26, 29 y 30 supra). Ahora
bien, si el acreedor garantizado ejecuta la garantia a raiz de un incumpli-
miento del otorgante, se producird muchas veces una transferencia del dere-
cho de propiedad intelectual gravado que podria cambiar la identidad del
propietario, del licenciante o del licenciatario (seguin los derechos que tenga
el otorgante), si asi lo establece el derecho interno de la propiedad intelec-
tual. Esta situacion puede darse en caso de que la ejecucién de una garantia
real sobre propiedad intelectual dé lugar a la adquisicion de la propiedad
intelectual gravada por el acreedor garantizado, a través de un acto de dis-
posicién del bien gravado (véanse los parrafos 237 y 238 infra y la Guia,
recomendaciones 142 y 148) o bien de la aceptacion de la propiedad inte-
lectual gravada por el acreedor garantizado a titulo de pago total o parcial
de la obligacién garantizada (véase el parrafo 242 infra y la Guia, recomen-
daciones 156 a 159).

88. En todo caso, la cuestién de saber quién es el propietario, licenciante
o licenciatario de la propiedad intelectual y la de saber si las partes podran
determinar esta cuestion por si solas son asuntos que dependen del derecho
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interno de la propiedad intelectual. Como ya se ha indicado (véase el parrafo
87 supra), cabe que con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual
un acreedor garantizado sea tratado como propietario, licenciante o licencia-
tario. Si el derecho interno de la propiedad intelectual asi lo dispone, el acree-
dor garantizado podrd, por ejemplo, renovar inscripciones, procesar a
infractores del derecho gravado, o estipular con el propietario, el licenciante
o el licenciatario las condiciones en las que pasard a ser propietario, licen-
ciante o licenciatario (véanse los parrafos 223 a 226 infra).

F. Tipos de propiedad intelectual gravable

89. Con arreglo al régimen recomendado en la Guia, se puede constituir
una garantia real no sélo sobre los derechos del titular de la propiedad
intelectual sino también sobre los derechos de un licenciante o de un licen-
ciatario nacidos del acuerdo de licencia (véase el concepto de “bien gra-
vado”, parrafos 13 a 16, 54 y 55 supra). Ademds, pese a que una garantia
real sobre un bien corporal al que se haya incorporado propiedad intelectual
(por ejemplo, relojes de disefio o prendas de vestir de marca) no se extiende
a la propiedad intelectual utilizada (véanse los parrafos 108 a 112 infra),
esa garantia puede repercutir en cierto modo sobre la propiedad intelectual
incorporada al bien corporal gravado en la medida en que el acreedor garan-
tizado pueda ejercitar su garantia sobre dicho bien (véanse los parrafos 245
a 248 infra). Como ya se ha dicho (véanse los parrafos 82 a 85 supra),
conforme al régimen recomendado en la Guia la propiedad intelectual que se
vaya a gravar debera estar descrita en el acuerdo de garantia en términos
que permitan identificarla razonablemente, y esta norma es todo lo flexible
que se necesita para respetar todo requisito del derecho interno de la pro-
piedad intelectual que exija una descripciéon pormenorizada de la propiedad
intelectual que vaya a ser gravada (véase la Guia, recomendacion 14 d)).

90. Debe sefalarse que el régimen recomendado en la Guia no pretende
desplazar regla alguna del derecho interno de la propiedad intelectual (ni de
cualquier otra norma legal) que limite la posibilidad de constituir o ejecutar
garantias reales o de transferir un derecho de propiedad intelectual (u otra
categoria de bienes) (véase la Guia, recomendacién 18). Ademas, el régimen
recomendado en la Guia no resta validez a las limitaciones que puedan
estipularse por via contractual de la transferibilidad de los derechos de pro-
piedad intelectual (la recomendacién 23 excluye tnicamente la limitacion
contractual de la transferibilidad de los créditos por cobrar). A resultas de
estas dos recomendaciones, si con arreglo al derecho interno de la propiedad
intelectual no cabe constituir una garantia sobre un derecho de propiedad
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intelectual, o no cabe ejercitar dicha garantia, o si un derecho de propiedad
intelectual no es ni legal ni contractualmente transferible, el régimen reco-
mendado en la Guia no privard de validez a esas limitaciones (véanse los
parrafos 119 y 120 infra). Ahora bien, el régimen recomendado en la Guia
dejard sin efecto toda limitacién legal impuesta a la transferibilidad de cré-
ditos por cobrar futuros, o a la cesién global o parcial de una masa de
créditos por cobrar, por la sola razén de que esos créditos sean futuros o
de que se haga una cesién global o parcial de esos créditos por cobrar (véase
la recomendacién 23). Ademds, el régimen recomendado en la Guia, de
darse ciertas condiciones, privard de validez a las limitaciones contractuales
de la transferibilidad de créditos por cobrar nacidos de operaciones comer-
ciales relativas a propiedad intelectual, pero sin que ello afecte a otras pecu-
liaridades del régimen que sea aplicable a dichos créditos por cobrar en el
marco del derecho interno de la propiedad intelectual (véase la Guia, reco-
mendacién 24, y los parrafos 102 a 105 infra). A resultas de ello, en la
medida en que se adopte en el derecho interno el régimen recomendado en
la Guia dejaran de ser aplicables dichas limitaciones legales o contractuales
a la transferibilidad de dichos créditos.

1. Derechos del titular de la propiedad intelectual

91. EI régimen recomendado en la Guia sera aplicable a toda operacion
garantizada por propiedad intelectual en la que el bien gravado sean los
derechos del titular (véanse los parrafos 13 a 16, 54 y 55 supra). Esos
derechos son normalmente el de disfrutar de su propiedad intelectual, asi
como el de impedir todo uso no autorizado y llevar a todo infractor ante
los tribunales, asi como el de hacer inscribir su propiedad intelectual en el
registro correspondiente, autorizar a otros a utilizar o explotar su propiedad
intelectual, y el derecho al cobro de regalias (sobre el derecho del titular a
preservar la propiedad intelectual gravada renovando su inscripcién y deman-
dando a todo infractor eventual, véanse los parrafos 93 a 95 infra).

92. Si estos derechos son transferibles con arreglo al derecho interno de la
propiedad intelectual, el propietario o titular podrd gravar la totalidad o parte
de ellos conforme al régimen recomendado por la Guia, que serd aplicable
a dicha garantia, a reserva de lo previsto en el apartado ») de la recomen-
dacién 4. De ser este el caso, todos estos derechos constituirian el bien
originariamente gravado (toda regalia abonable seria tenida por producto de
los derechos del titular, salvo que se hubiera incluido en la descripcién del
bien gravado que se haga en el acuerdo de garantia). Pero si esos derechos
no son transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad
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intelectual, no cabrd gravarlos en virtud del régimen recomendado en la
Guia, dado que, conforme se ha mencionado (véase el parrafo 90 supra),
el régimen recomendado en la Guia no afecta a ninguna norma legal que
limite la constitucién o ejecutoriedad de una garantia real sobre ciertos tipos
de bienes, o la transferibilidad de esos bienes, con la sola salvedad de las
disposiciones que limiten la transferibilidad de créditos por cobrar futuros
o la cesion global de créditos por cobrar (véase la Guia, recomendacion 18,
los parrafos 98 a 101 infra).

93. EI derecho interno de la propiedad intelectual serd el que determine si
el derecho del titular a preservar su propiedad intelectual y, por lo tanto y
a via de ejemplo, a demandar a todo infractor de su derecho y a solicitar
un mandamiento judicial o una indemnizacién al respecto, constituye un
bien corporal que pueda transferirse por separado de los demas derechos del
titular. Por lo general, en el derecho interno de la propiedad intelectual el
derecho a demandar a infractores forma parte de los derechos del titular y
no puede transferirse por separado de tales derechos. Sin embargo, el otor-
gante, como titular del derecho, y el acreedor garantizado pueden convenir,
en virtud del régimen de las operaciones garantizadas, que este ultimo
adquiera el derecho, si esta adquisicion no estd prohibida por el régimen
interno de la propiedad intelectual (véanse los parrafos 74 a 76 supra
y 223 a 226 infra).

94. Por otra parte, salvo que el régimen interno de la propiedad intelectual
lo prohiba, el otorgante, como titular del derecho, y el acreedor garantizado
pueden convenir que los beneficios del ejercicio del derecho del otorgante a
demandar a todo infractor (como la indemnizacién por dafios y perjuicios a
raiz de una infraccién, una vez cobrada) se incluyan en la propiedad inte-
lectual gravada originariamente. Por tanto, en caso de que el régimen interno
de la propiedad intelectual considere que esos beneficios son un bien mueble
que se puede transferir por separado del derecho del titular, correspondera
al régimen de las operaciones garantizadas establecer si puede constituirse
una garantia real sobre ellos (con la limitacién que establece el apartado b)
de la recomendacion 4).

95. Por ejemplo si, antes o después de la constitucion de una garantia real
sobre los derechos del titular de cierta propiedad intelectual, se comete una
infraccidn contra la misma, y tras la constitucién de la garantia real el titular
presenta una demanda y los infractores pagan una indemnizacién al titular,
el acreedor garantizado podrd reclamar la indemnizacién abonada, ya sea a
titulo de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada o por
formar parte del bien originariamente gravado si en el acuerdo de garantia
se describi6 dicho bien en los términos adecuados. De no haber sido abonada
ya la indemnizacién en el momento de constituirse la garantia real, y pagarse
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tras el incumplimiento del otorgante (titular), el acreedor garantizado podra
reclamar también la suma abonada, ya sea a titulo de producto de la pro-
piedad intelectual originariamente gravada, o como bien originariamente
gravado si en el acuerdo de garantia se describié el gravado en términos
adecuados. Con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, en
cambio, normalmente no se considera que el derecho a demandar a un infrac-
tor y a reclamar y percibir una indemnizacién sean un producto de la pro-
piedad intelectual originariamente gravada o parte del bien originariamente
gravado (véase el parrafo 93 supra). Ahora bien, si el titular de la propiedad
intelectual (otorgante) ha entablado un proceso contra el infractor y dicho
proceso sigue pendiente al ejercitarse la garantia real, toda persona que
adquiera los derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual gravada
a raiz de una medida ejecutoria de la garantia deberd estar facultada para
proseguir el proceso y percibir toda indemnizacién que se otorgue (de nuevo,
siempre que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual).

96. Las mismas consideraciones son aplicables a la cuestiéon de si cabe
transferir el derecho a despachar con las autoridades en las diversas etapas
del proceso de inscripcion (por ejemplo, el derecho a presentar una solicitud
relativa a la propiedad intelectual o a hacerla inscribir o a renovar una ins-
cripcion) o el derecho a otorgar licencias, que entrarian asi a formar parte
de la propiedad intelectual gravada. El derecho interno de la propiedad inte-
lectual sera el que determine si la facultad de despachar con las autoridades
o de otorgar licencias es transferible o si, por el contrario, constituye un
derecho inalienable del titular. Siempre que sea transferible con arreglo al
derecho interno de la propiedad intelectual, el hecho que forme parte, o no,
de los derechos gravados por el titular dependera de la descripcién del bien
gravado que se haga en el acuerdo de garantia.

2. Derechos del licenciante

97. Con arreglo al régimen recomendado en la Guia, se puede constituir
una garantia real sobre los derechos de un licenciante reconocidos en un
acuerdo de licencia (véanse los parrafos 13 a 16, 54 y 55 supra). Si el
licenciante es ademds el titular, podra constituir una garantia sobre (la tota-
lidad o una parte de) sus derechos, conforme se indicé anteriormente (véanse
los parrafos 91 a 96 supra). Si el licenciante no es el titular de la propiedad
intelectual licenciada sino un licenciatario que otorga una sublicencia, nor-
malmente podrd constituir una garantia sobre su derecho al cobro de las
regalias que deba abonar su sublicenciatario a tenor del acuerdo de subli-
cencia. Siempre que el otorgante que constituya una garantia real sobre
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subregalias sea un licenciante pero no el titular de la propiedad intelectual,
las subregalias serdn el bien gravado originariamente. Si el otorgante que
constituye una garantia real sobre la propiedad intelectual en si es el titular
de la propiedad intelectual, las subregalias serdn el producto de la propiedad
intelectual originariamente gravada, salvo que se hubieran incluido en la
descripcién de los bienes gravados originariamente en el contrato de garantia
(respecto de los derechos de un licenciatario, véanse los parrafos 106 y 107
infra). Dicho licenciante podra gravar asimismo cualquier otro derecho con-
tractual de valor que le reconozca el acuerdo de licencia y la ley aplicable.
Como ejemplo de derechos contractuales cabe citar: a) el derecho del licen-
ciante a exigir que el licenciatario haga publicidad de la propiedad intelec-
tual licenciada o del producto que la lleve incorporada; b) su derecho a
exigir que el licenciatario comercialice la propiedad intelectual licenciada
s6lo de determinada manera; y ¢) su derecho a revocar la licencia a raiz de
un incumplimiento del licenciatario.

98. Ateniéndose al enfoque adoptado en la mayoria de los ordenamientos
juridicos y en la Convencion de las Naciones Unidas sobre la Cesién de
Créditos (véase el articulo 2), el régimen recomendado en la Guia considera
que el derecho a cobrar regalias nacidas de una licencia de propiedad inte-
lectual es un crédito por cobrar (véase el concepto de “crédito por cobrar”
en la introduccién de la Guia, seccién B, parrafo 20). Esto significa que el
debate general y las recomendaciones relativas a las garantias reales, con
las modificaciones derivadas del debate general y las recomendaciones de
la Guia sobre los créditos por cobrar, son aplicables al derecho al cobro de
regalias. Por ello, conforme al régimen recomendado en la Guia quedara sin
efecto toda prohibicién legal de la cesion de créditos futuros o de fracciones
de créditos, o de la cesion global de créditos, por la Unica razén de tratarse
de créditos futuros o de fracciones de créditos, o de la cesidon global de
créditos (véase la Guia, recomendacién 23). Ahora bien, toda otra prohibi-
cion o limite legal surtird efecto (véase la Guia, recomendacion 18). Ademas,
un licenciatario podrd oponer al cesionario del derecho al cobro de las rega-
lfas cualquier excepcién o derecho de compensacion nacido del acuerdo de
licencia o de cualquier otro pacto que forme parte de la misma operacion
(véase la Guia, recomendacion 120).

99. En este contexto, es importante sefialar que las prohibiciones legales
anuladas por la Guia son las que afectan a los créditos por cobrar futuros
por el simple hecho de ser tales o a los créditos por cobrar transferidos
mediante una cesién global o parcial. No afectan a ninguna prohibicién
legal basada en la propia naturaleza del crédito por cobrar, por ejemplo, la
prohibiciéon de gravar el salario de una persona o toda regalia que sea por
ley directamente abonable al propio autor de un derecho intelectual gravado
0 a una sociedad encargada de su cobro. Muchos paises tienen leyes
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“protectoras del autor” o similares que consideran que una parte determinada
de los ingresos reportados por la explotaciéon de un derecho de propiedad
intelectual es una “remuneracion equitativa”, o similar, que deberd ser abo-
nada dnicamente al autor, a otras partes interesadas o a una sociedad de
cobro debidamente legitimada. Estas leyes suelen declarar tales derechos de
cobro expresamente intransferibles. Las recomendaciones de la Guia con
respecto a la no exigibilidad de las limitaciones legales impuestas a la
transferibilidad de un crédito por cobrar no serdn aplicables a estos u otros
limites legales.

100. Ademads, es importante sefialar que el trato que, conforme a lo previsto
en el régimen de las operaciones garantizadas recomendado en la Guia,
recibe el derecho al cobro de regalias, conceptudndolas como créditos por
cobrar, no menoscaba el trato distinto que pueda recibir el cobro de regalias
en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual.

101. Por dltimo, es igualmente importante sefialar que dar el mismo trato
a un derecho al cobro de regalias que a cualquier otro crédito por cobrar
no influye en las condiciones estipuladas en el acuerdo de licencia para el
pago de las regalias, como pudiera ser un escalonamiento de los pagos o el
pago de porcentajes calculado en funcién de las condiciones del mercado o
del volumen de ventas (sobre el principio del respeto de los acuerdos de
licencia en el régimen recomendado en la Guia véanse los parrafos 23 a 25
supra, asi como los parrafos 107, 158, 159, 187, 191 y 192 infra).

102. De conformidad con el régimen recomendado en la Guia, aun cuando
un acuerdo de licencia que obligue al pago de regalias contenga una cldusula
contractual que restrinja la facultad del licenciante de ceder el cobro de las
regalias a un tercero (el “cesionario”), toda cesiéon del derecho al cobro de
esas regalias por el licenciante serd, sin embargo, vdlida, y el licenciatario
no podré revocar el acuerdo de licencia por la sola razén de haberse cedido
el derecho al cobro de las regalias (véase la Guia, recomendacién 24). No
obstante, con arreglo al régimen recomendado en la Guia los derechos de
un licenciatario (como deudor de los créditos por cobrar cedidos) no se
veran afectados salvo que disponga otra cosa el régimen de las operaciones
garantizadas que se recomienda en la Guia (véase la Guia, recomenda-
cién 117 a)). Es decir, el licenciatario podrd oponer al cesionario toda excep-
cién o todo derecho de compensacién nacido del acuerdo de licencia o de
algtin otro acuerdo que forme parte de la misma operacién (véase la Guia,
recomendacién 120 a)). Ademads, el régimen recomendado en la Guia tam-
poco menoscabard la responsabilidad en que pueda incurrir el licenciante
(o sublicenciante) con arreglo a otra ley por haber violado el acuerdo de
intransferibilidad (véase la Guia, recomendacién 24). Dado que el término
“licencia” abarca también la sublicencia (véase el parrafo 23 supra), esos
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mismos principios serdn aplicables a una cldusula de un acuerdo de subli-
cencia por la que el sublicenciatario restrinja la facultad del sublicenciante
de ceder el derecho al cobro de las subregalias que deba abonarle el
sublicenciatario.

103. Es importante seflalar que la recomendacion 24 sélo es aplicable a
los créditos por cobrar y no a los derechos de propiedad intelectual. Por
ello, no serd aplicable a un acuerdo entre un licenciante y un licenciatario
que estipule que el segundo no tendrd derecho a otorgar sublicencias (un
acuerdo de este tipo permite al licenciante controlar, en virtud de sus cldu-
sulas, la propiedad intelectual objeto de la licencia, quién puede utilizarla y
qué regalias se generan). También es importante sefialar que la recomenda-
cion 24 dnicamente es aplicable a un pacto entre el acreedor y el deudor
de un crédito por cobrar que impida la cesién de ese crédito. La recomen-
dacién 24 no es aplicable a un acuerdo entre el acreedor y el deudor de un
crédito por cobrar que impida al deudor ceder créditos que le sean debidos
por terceros. Asi pues, la recomendacién 24 no serd aplicable a un acuerdo
entre un licenciante y un licenciatario que estipule que este tltimo no podra
hacer cesién de su derecho a cobrar las subregalias que le sean abonables
por terceros sublicenciatarios en concepto de sublicencia. Este tipo de
acuerdo permite también al licenciante controlar, en virtud de sus cldusulas,
las regalias que se generan y puede consistir, por ejemplo, en un pacto que
el licenciante pacte con el licenciatario que obligue a este ultimo a destinar
las subregalias abonables por la sublicencia a desarrollar o mejorar los dere-
chos de propiedad intelectual licenciados. Asi pues, la recomendacién 24 no
afecta al derecho del licenciante a negociar su acuerdo de licencia con el
licenciatario en términos que le permitan controlar quién podrd utilizar la
propiedad intelectual o el pago de regalias por el licenciatario y los subli-
cenciatarios. El incumplimiento de un acuerdo de licencia de este tipo por
el licenciatario le hara responsable de los dafnos unicamente y no invalidara
la garantia real que haya constituido sobre su derecho al cobro de subrega-
lias. Ahora bien, si el licenciante revoca el acuerdo de licencia a raiz de su
incumplimiento por el licenciatario, este tltimo no tendrd ninguna licencia
que sublicenciar ni podrd cobrar subregalias y su acreedor garantizado se
verd privado de su bien gravado.

104. Ademds, la recomendacion 24 no serd aplicable a un acuerdo entre el
licenciante y el licenciatario en virtud del cual el primero pueda poner fin
al acuerdo de licencia si el licenciatario viola una cldusula que le prohiba
ceder el derecho al cobro de las regalias que pueda cobrar de sus sublicen-
ciatarios (un acuerdo de este tipo permite también al licenciante controlar,
en virtud de sus cldausulas, las regalias que se paguen). En este contexto
cabe sefalar que el derecho del licenciante a revocar la licencia si el licen-
ciatario incumple lo estipulado al respecto constituird un fuerte incentivo
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para que los sublicenciatarios se aseguren de que el licenciatario pagara al
licenciante. Ademas, la recomendacién 24 no afecta tampoco al derecho del
licenciante: a) a estipular con el licenciatario que una parte de las regalias
que le sean abonables (que son una fuente de fondos para pagar las regalias
que el licenciatario adeuda al licenciante) sea ingresada por los sublicencia-
tarios directamente en una cuenta a nombre del licenciante; o b) a obtener
una garantia real sobre el derecho al cobro de las regalias abonables al
licenciatario por sus sublicenciatarios, hacer inscribir un aviso a este respecto
en el registro general de las garantias reales (o en el registro de la propiedad
intelectual pertinente) y obtener asi una garantia real que goce de prelacion
sobre los créditos de los demas acreedores del licenciatario (a reserva de lo
que disponen las recomendaciones de la Guia a efectos de lograr la oponi-
bilidad a terceros y la prelacion de las garantias reales; véanse los pdrra-
fos 213 a 218 infra).

105. Con arreglo al régimen recomendado en la Guia, un acreedor garan-
tizado que tenga una garantia real sobre un crédito por cobrar se beneficiard
de toda garantia real constituida sobre propiedad intelectual que garantice
el pago de dicho crédito por cobrar (véase la Guia, recomendacién 25). No
obstante, esto no significa que queden anuladas las limitaciones legales de
la transferibilidad de la propiedad intelectual (véase la Guia, recomenda-
cién 18). Del mismo modo, esto tampoco significa que se vean afectadas
las limitaciones contractuales a la transferibilidad de los derechos de propiedad
intelectual, dado que la recomendacion 24 se aplica a la cesién de créditos
por cobrar y no a las transferencias de derechos de propiedad intelectual.

3. Derechos del licenciatario

106. Cabe que el licenciatario esté facultado por un acuerdo de licencia de
propiedad intelectual y por la ley que le sea aplicable para otorgar sublicen-
cias y para cobrar toda regalia abonable en virtud del acuerdo de sublicencia.
Lo anteriormente dicho con respecto a los derechos de un licenciante (véanse
los parrafos 97 a 105 supra) se aplica por igual a los derechos del licencia-
tario y a los del sublicenciante.

107. Todo licenciatario estard normalmente facultado para utilizar o explo-
tar la propiedad intelectual licenciada conforme a lo estipulado en el acuerdo
de licencia. Con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual de
algunos paises, no se permite que el licenciatario constituya, sin el consen-
timiento del licenciante, una garantia real sobre su derecho a utilizar o a
explotar la propiedad intelectual licenciada (aunque en muchos Estados
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cabe que exista alguna excepcion al respecto si el licenciatario vende su
empresa como negocio en marcha). La razén de ser de dicha regla es que
es importante que el licenciante retenga su control de la propiedad intelec-
tual licenciada y pueda controlar también quién podrd utilizarla. Si no puede
ejercerse tal control, podria mermarse o perderse totalmente el valor de la
propiedad intelectual licenciada. Sin embargo, si los derechos de un licen-
ciatario en virtud de un acuerdo de licencia son transferibles y si el licen-
ciatario constituye una garantia sobre ellos, el acreedor garantizado adquirirad
los derechos del licenciatario quedando sujeto a lo que estipulen las cldu-
sulas del acuerdo de licencia. Si la licencia es transferible y el licenciatario
la transfiere, el cesionario adquirird la licencia quedando sujeto a lo que
estipulen las cldusulas del acuerdo de licencia. El régimen recomendado en
la Guia no afectard a esas pricticas en el dmbito de las licencias de pro-
piedad intelectual.

4. Bienes corporales respecto de los cuales se utilice
propiedad intelectual

108. Es posible que se utilice propiedad intelectual respecto de un bien
corporal. Por ejemplo, cabe que: a) el bien corporal sea fabricado conforme
a un proceso patentado o mediante el ejercicio de derechos patentados; b)
unos pantalones vaqueros lleven una marca comercial, o un automdvil u otro
aparato lleve incorporada una copia de un programa informadtico sujeto a
derechos de autor o derechos de disefio; ¢) un disco compacto contenga un
programa informadtico; o d) una bomba de calor contenga un componente
patentado.

109. Cuando se utiliza propiedad intelectual respecto de un bien corporal,
nos encontramos con dos tipos de bienes: la propiedad intelectual y el bien
corporal. Son de cardcter distinto. El derecho interno de la propiedad inte-
lectual permite que el titular del derecho de propiedad intelectual controle
algunos de los usos del bien corporal, pero no todos. Por ejemplo, la legis-
lacién sobre los derechos de autor permite que el propietario del derecho
impida la copia no autorizada de un libro, pero normalmente no puede
impedir que una libreria que compro legitimamente el libro lo venda ni que
el usuario final del libro escriba notas al margen de su texto al leerlo. Como
tal, una garantia real constituida sobre un bien corporal no se extiende a la
propiedad intelectual incorporada a dicho bien y una garantia real sobre
propiedad intelectual no se extiende al bien corporal que lleve incorporada
la propiedad intelectual. En el Suplemento se adopta este enfoque (véase la
recomendacion 243 infra).
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110. No obstante, las partes en un acuerdo de garantia siempre podrdn
pactar, con arreglo al régimen recomendado en la Guia, que la garantia se
constituya tanto sobre el bien corporal como sobre la propiedad intelectual
utilizada respecto de dicho bien (véase la Guia, recomendacién 10). Por
ejemplo, cabrd gravar las existencias de pantalones vaqueros de marca y la
propia marca utilizada a fin de dar al acreedor garantizado, en caso de
incumplimiento del otorgante, el derecho a vender no sélo los pantalones
de marca gravados sino también el derecho a producir otros pantalones con
la marca gravada. En ese caso, cuando el fabricante/otorgante es el propie-
tario de la marca, los bienes gravados son los derechos del propietario.
Cuando el fabricante/otorgante es un licenciatario, los bienes gravados son
los derechos del licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia valido
(véanse los parrafos 43 a 45 supra).

111. EI alcance exacto de la garantia real dependerd de la descripcién del
bien gravado en el acuerdo de garantia. Como ya se indicd (véanse los
parrafos 82 a 85 supra), dar una descripcion de los bienes gravados “que
permita razonablemente su identificacién” es una norma lo bastante flexible
para dar cabida a los diversos supuestos posibles (véase la Guia, recomen-
dacién 14 d)), ya que se fija asi una norma que podrd variar en funcién de
lo que la ley aplicable o la practica comercial vigente tengan por descripcion
razonable del bien gravado. Por ello, cabe estimar que los principios de la
Guia, asi como las expectativas razonables de las partes, podran quedar
satisfechos dando una descripcién genérica del bien corporal gravado. Al
mismo tiempo, cabe sefialar que el régimen recomendado en la Guia permite
también respetar todos los principios clave del derecho interno de la pro-
piedad intelectual referentes a la descripcidn especifica que haya de darse
de la propiedad intelectual gravada por un acuerdo de garantia. En todo
caso, si con arreglo al régimen recomendado en la Guia basta con dar una
descripcién genérica de la propiedad intelectual gravada mientras que con
arreglo a algin principio del derecho interno de la propiedad intelectual
habré de darse una descripcion especifica de la misma, este dltimo principio
serd el aplicable a la propiedad intelectual gravada, segiin prevé el apar-
tado b) de la recomendacion 4 de la Guia.

112. Como ya se ha sefialado (véanse los pdrrafos 109 y 110 supra), una
garantia real constituida sobre un bien corporal respecto del cual se utilice
un derecho de propiedad intelectual no se hace extensible a la propiedad
intelectual asi incorporada al bien corporal (a menos que se convenga otra
cosa), pero si es aplicable al bien corporal propiamente dicho, inclusive a
las caracteristicas del bien que lleven incorporada la propiedad intelectual
(por ejemplo, la garantia recae sobre un aparato de television en funciona-
miento). Asi pues, una garantia real constituida sobre tal bien no confiere
al acreedor garantizado el derecho a fabricar bienes adicionales utilizando
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la propiedad intelectual. No obstante, el acreedor garantizado por un gra-
vamen sobre bienes corporales podra utilizar, a raiz de un incumplimiento,
las vias de recurso reconocidas en el régimen de las operaciones garantiza-
das, siempre y cuando el ejercicio de esos recursos no se haga en detrimento
de algin derecho reconocido en el derecho interno de la propiedad intelec-
tual. Puede darse el caso de que, con arreglo al derecho interno de la pro-
piedad intelectual, quepa aplicar la denominada regla del ‘“‘agotamiento”
(o alguna norma similar) que permitira la ejecucion de la garantia real (véase
el examen de la via ejecutoria en los parrafos 245 a 248 infra).

G. Garantias reales sobre propiedad intelectual futura

113. El régimen recomendado en la Guia prevé que una persona pueda
conceder una garantia real sobre un bien futuro, es decir, sobre un bien que
vaya a crear o adquirir el otorgante tras la constitucién de esa garantia real
(véase la recomendacion 17). Como cualquier otra regla recomendada en
la Guia, también esta serd aplicable a la propiedad intelectual, salvo en la
medida en que sea incompatible con el derecho interno de la propiedad
intelectual (véase la Guia, recomendacion 4 b)). En consecuencia, con arre-
glo al régimen recomendado en la Guia cabrd constituir garantias reales
sobre propiedad intelectual futura (acerca de las limitaciones legales al res-
pecto, véanse la Guia, recomendacion 18 y los parrafos 119 a 120 infra).
Este enfoque se justifica por la utilidad comercial que entrafia el hecho de
permitir que una garantia real se extienda a derechos de propiedad intelec-
tual futuros.

114. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos paises sigue
ese mismo criterio y permite que los titulares de propiedad intelectual gra-
vable obtengan financiacion para el desarrollo de nuevas obras del ingenio
humano, siempre que su valor pueda estimarse razonablemente por adelan-
tado. Por ejemplo, en general es posible constituir una garantia real sobre
una pelicula o un programa informdtico amparados por derechos de autor
(la garantia real se constituye al crearse la obra amparada por el derecho de
autor; véase el parrafo 40 supra). En algunos Estados es posible constituir
una garantia real sobre una solicitud de patente antes de que se conceda el
derecho de patente (lo habitual es que, una vez concedida la patente, esta
se tenga por creada en la fecha de presentacién de la solicitud).

115. No obstante, en ciertos casos el derecho interno de la propiedad inte-
lectual limita la transferibilidad de diversos tipos de propiedad intelectual
futura, por diversas razones. Por ejemplo, en algunos casos una transferencia
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de derechos sobre nuevos medios o aplicaciones tecnoldgicas que se desco-
nozcan en el momento de la transferencia puede no ser vélida, habida cuenta
de la necesidad de proteger a los autores contra el peligro de contraer com-
promisos indebidos. En otros casos, la transferencia de derechos futuros
puede estar sujeta a un derecho legal de cancelacién una vez transcurrido
cierto plazo. En otros casos, el concepto de “propiedad intelectual futura”
puede abarcar derechos susceptibles de inscripcidn registral ya creados, pero
aln no inscritos. La prohibicidn legal tal vez consista en exigir una descrip-
cién precisa de la propiedad intelectual.

116. Otras limitaciones del empleo de la propiedad intelectual futura como
bien gravado para la obtencién de crédito financiero pueden dimanar del
significado dado por el derecho interno de la propiedad intelectual a las
denominadas “mejoras”, “adaptaciones”, “actualizaciones” y otros cambios
que se introduzcan en la propiedad intelectual. Por “otros cambios” en el
contenido de una obra amparada por un derecho de autor se entiende, por
ejemplo, cambios en la calidad del contenido de la obra amparada o en la
forma de expresarla, a resultas, por ejemplo, de la renovacion técnica o de
la conversion digital de una grabacién sonora, asi como de la adopcién de
nuevas formas de reproduccion electrénica de una grabacién sonora que
puedan dar lugar a aplicaciones nuevas o atin por inventar, con o sin soporte
material, de la obra amparada.

117. El acreedor garantizado deberd entender el sentido dado a estos con-
ceptos en el derecho interno de la propiedad intelectual y su posible efecto
sobre la nocién de “propiedad” o “titularidad del derecho”, que es esencial
para la creacidn de una garantia real sobre propiedad intelectual. Por ejem-
plo, la determinacién del sentido de esos términos puede ser particularmente
importante en el supuesto de un programa informdtico amparado por un
derecho de autor. En algunos paises, una garantia constituida sobre la version
de un programa sujeto a un derecho de autor ya existente en el momento
de abrirse un crédito financiero garantizado se extenderd automdticamente a
toda modificacién introducida en esa version con posterioridad a la apertura
del crédito. Ahora bien, el derecho interno de la propiedad intelectual suele
tratar esas mejoras futuras como bienes separados que no forman parte de
la propiedad intelectual que fue gravada en su momento. Por ello, en el
supuesto de que la propiedad intelectual futura sea gravable, un acreedor
garantizado prudente, que desee conservar su gravamen sobre las mejoras
introducidas, deberd describir el bien gravado, en el acuerdo de garantia, en
términos que aseguren que esas mejoras seguirdn estando gravadas direc-
tamente (véase el parrafo 241 infra). De no ser gravable la propiedad inte-
lectual futura, tampoco serdn gravables las mejoras introducidas en la idea
u obra amparada, por lo que el régimen recomendado en la Guia no menos-
cabara esas limitaciones (véase la recomendacién 18).
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118. Si el derecho interno de la propiedad intelectual limita la transferibi-
lidad de toda propiedad intelectual futura, el régimen recomendado por la
Guia no serd aplicable a esta cuestion en la medida en que sea incompatible
con ese derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendacion
4 b)). Pero, de no ser asi, el régimen recomendado en la Guia seré aplicable,
por lo que estard permitido gravar cualquier bien futuro (véase la recomen-
dacién 17). Todo Estado que adopte el régimen recomendado en la Guia tal
vez desee revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras
a determinar si las ventajas atribuibles a esos limites (por ejemplo, la de
amparar al propietario frente a compromisos indebidos) son superiores a las
que pueda entrafar la utilizacién de tales bienes como garantia para la obten-
cién de crédito (por ejemplo, la financiacion de actividades de investigacion
y desarrollo).

H. Limitaciones legales o contractuales de la
transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual

119. Es posible que ciertas normas del derecho interno de la propiedad
intelectual limiten la capacidad de un propietario, licenciante o licenciatario
de propiedad intelectual para constituir una garantia real vilida sobre ciertos
tipos de propiedad intelectual. En muchos Estados sélo son transferibles los
derechos econdomicos de un autor; en cambio, su derecho moral de autor no
lo serd. Ademds, la legislacion de muchos Estados dispone que el derecho
de un autor a percibir una remuneracidn equitativa no es transferible. Ade-
mads, en muchos Estados las marcas comerciales no son transferibles sin la
correspondiente clientela o fondo de comercio. Por dltimo, al igual que
sucede con otros bienes que no son propiedad intelectual, la propiedad inte-
lectual no podrd ser gravada por una persona que no goce de derechos sobre
ella o que no esté legitimada para gravarla (véase la Guia, recomendacion
13, y el principio nemo dat quod non habet)’. El régimen recomendado en
la Guia respeta todas esas limitaciones impuestas a la transferibilidad de la
propiedad intelectual (véase la recomendacion 18).

120. Las unicas limitaciones de la transferibilidad de ciertos bienes a las
que el régimen recomendado en la Guia puede afectar y desplazar son las
limitaciones legales de la cesion de créditos por cobrar futuros, de la cesion
global de créditos, y de la cesién de fracciones de crédito o de derechos

°Conocido también como principio nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse
habet (nadie puede transferir a otra persona un derecho superior al que tenga).
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indivisos sobre créditos, asi como las limitaciones contractuales de la cesion
de créditos por cobrar nacidos de la venta o licencia de derechos de pro-
piedad intelectual (véanse los articulos 8 y 9 de la Convencién de las
Naciones Unidas sobre la Cesion de Créditos y la Guia, recomendaciones 23
a 25). Ademads, el régimen recomendado en la Guia puede afectar a las
limitaciones contractuales y dejarlas sin efecto, pero tnicamente en lo que
respecta a los créditos por cobrar (no a la propiedad intelectual) y sélo en
un determinado contexto, es decir, en un acuerdo celebrado entre el acreedor
de un crédito por cobrar y el deudor de dicho crédito (véanse los parra-
fos 102 a 104 supra).

Recomendacion 243'°

Garantias constituidas sobre bienes corporales a los que se haya incor-
porado propiedad intelectual

El régimen deberia disponer que, en el caso de un bien corporal que lleve
propiedad intelectual incorporada, una garantia real constituida sobre dicho
bien corporal no sera extensible a la propiedad intelectual que lleve incor-
porada mientras que una garantia constituida sobre propiedad intelectual no
serd extensible al bien corporal que la lleve incorporada.

%De ser incluida esta recomendacién en la Guia, figurard como recomendacién 28 bis en el
capitulo II, Constitucién de una garantia real.



III. Oponibilidad a terceros de una garantia
real sobre un derecho de propiedad intelectual

A. El concepto de la oponibilidad a terceros

121. Como ya se ha indicado (véanse los parrafos 77 a 79 supra), la ley
recomendada en la Guia distingue la constitucién de una garantia real (exi-
gibilidad de la garantia entre las partes) de su oponibilidad a terceros. Esta
distincién es igualmente vélida si se trata de garantias reales sobre derechos
de propiedad intelectual. Sin embargo, si el régimen de la propiedad inte-
lectual no hace tal distincién y este hecho es una caracteristica especifica
de este, la ley recomendada en la Guia harfa prevalecer dicho régimen (véase
la recomendacion 4 b)).

122. Ademds, en algunos Estados no existen reglas especiales que rijan la
constitucién de una garantia real sobre propiedad intelectual ni la oponibi-
lidad de esta garantia, y ambos temas se rigen por las mismas normas que
se aplican a las garantias reales sobre otros tipos de bienes inmateriales. Sin
embargo, en otros Estados es muy frecuente que el régimen de la propiedad
intelectual prevea métodos especiales para hacer oponibles a terceros las
garantias constituidas sobre ciertas categorias de propiedad intelectual. A
menudo las reglas difieren segin que la garantia real sobre propiedad inte-
lectual pueda inscribirse en un registro especial (por ejemplo, las patentes,
las marcas comerciales y, en algunos paises, los derechos de autor), o no
(por ejemplo, los secretos comerciales, los disefios industriales y, en algunos
paises, los derechos de autor). Estas cuestiones se tratan mds abajo en las
secciones B y C.

123. Laley recomendada en la Guia utiliza la férmula “oponible a terceros”
para indicar que la garantia constituida sobre cierto bien serd oponible a
toda persona que no sea ni el otorgante de la garantia ni el acreedor garan-
tizado, y que tenga, o pase a tener en el futuro, algiin derecho reclamable
sobre dicho bien. Entre estos terceros (“reclamantes concurrentes”) figuran
los acreedores del otorgante, el representante de la insolvencia del otorgante,
asi como los cesionarios, arrendatarios y licenciatarios del bien gravado
(véanse los parrafos 10 y 11 supra). En cambio, en el régimen de la propiedad

59
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intelectual, el concepto de “oponibilidad a terceros” suele referirse a la efi-
cacia de los derechos del propietario o de los licenciantes y licenciatarios
de la propiedad intelectual en si, mds que a la eficacia de la garantia real.
Estas dos acepciones del término “oponibilidad” no se deben confundir.
Mientras que la oponibilidad de una garantia real constituida sobre propiedad
intelectual frente a terceros es una cuestiéon que debe resolver el régimen de
las operaciones garantizadas, la oponibilidad de los derechos exclusivos del
propietario, de un licenciante o de un licenciatario frente a los cesionarios
de esos derechos es algo que pertenece exclusivamente al &mbito del régimen
de la propiedad intelectual. En este contexto, conviene sefialar que, a efectos
del régimen de las operaciones garantizadas, los infractores no son recla-
mantes concurrentes. Asi pues, la ley recomendada en la Guia no seria
aplicable a un “conflicto” entre los derechos de un acreedor garantizado y
los de un presunto infractor y si, por ejemplo, un presunto infractor opone
como excepcion frente al acreedor garantizado el argumento de que es un
cesionario o un licenciatario de la propiedad intelectual gravada, la cuestién
de si el presunto infractor es realmente un infractor se resolverd de acuerdo
con el régimen de la propiedad intelectual. Después de ello, si se demuestra
que el supuesto infractor es cesionario o licenciatario (y no infractor) y se
plantea una cuestién de prelacion entre sus derechos y los de un acreedor
garantizado, la ley aplicable serfa la recomendada en la Guia (véanse los
parrafos 184 a 212 infra).

B. Oponibilidad a terceros de una garantia sobre
propiedad intelectual inscrita en un registro de la
propiedad intelectual

124. Con arreglo a la ley recomendada en la Guia, toda garantia real sobre
bienes inmateriales podrd adquirir eficacia frente a terceros mediante la ins-
cripcién de un aviso en el registro general de las garantias reales, o de un
documento o aviso en un registro especial, de haberlo. La ley recomendada
en la Guia parte del supuesto de que, cuando un Estado lleva un registro
especial, permitird que se inscriba en él un documento o aviso de garantia
real como medio de obtener la oponibilidad de esa garantia real a terceros
(véanse la Guia, recomendaciones 32, 34 a) ii) y 38 a), y los pérrafos 132
a 134 infra).

125. La inscripcién en un registro especial de la propiedad intelectual
difiere de un Estado a otro en muchos aspectos, entre ellos: @) si pueden
inscribirse las transferencias, las licencias y también las garantias reales;
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b) si pueden inscribirse los derechos sobre patentes, marcas comerciales,
derechos de autor u otros tipos de propiedad intelectual; c) si es preciso
inscribir un documento, un resumen de un documento o un aviso; y d) cudles
son las consecuencias juridicas de la inscripcién. En algunos casos, no es
facil obtener la respuesta a todas estas preguntas, incluso sin salir del mismo
ordenamiento juridico.

126. Por ejemplo, segin los regimenes de la propiedad intelectual de algu-
nos Estados, las garantias reales no estardn constituidas ni serdn oponibles
a terceros si no se ha inscrito un documento o aviso al respecto en el
registro pertinente de la propiedad intelectual. El régimen de la propiedad
intelectual de otros Estados dispone, en cambio, que la garantia real nace
y serd oponible a terceros al concertarse el acuerdo de garantia, incluso sin
inscripcion registral. En esos casos, el requisito de inscripcién en el registro
pertinente de la propiedad intelectual permite que determinados terceros
(normalmente cesionarios que no saben que un bien estd gravado o “cesio-
narios de buena fe”) invoquen la norma de prelacién segin la cual una
garantia real inscrita tiene preferencia sobre cualquier garantia anterior no
inscrita, aunque esta ultima siga siendo oponible a otros terceros. En otros
Estados, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, la garantia real
nace al concertarse el acuerdo de garantia entre las partes, pero su inscrip-
cién en el registro pertinente de la propiedad intelectual es necesaria para
hacerla oponible a terceros, por ejemplo, si la norma procesal aplicable
s6lo reconoce la inscripciéon como prueba de la garantia. En algunos otros
Estados, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, el sistema regis-
tral no facilita la inscripcién de documentos o avisos de garantias reales,
lo que obligard a buscar otra via para constituirlas y hacerlas oponibles.
Por ultimo, en algunos Estados que distinguen la constitucién de una garan-
tia real de su oponibilidad a terceros, el régimen de la propiedad intelectual
dispone que esta puede conseguirse mediante la inscripcién en un registro
de la propiedad intelectual o bien en el registro general de las garantias
reales, de haberlo. Si alguno de los métodos previstos en el régimen de la
propiedad intelectual se considera el método exclusivo para obtener la opo-
nibilidad a terceros de una garantia real, tendrd precedencia, conforme a la
recomendacion 4 b), sobre cualquiera de los otros métodos previstos en el
régimen recomendado en la Guia.

127. La Guia recomienda un registro general de las garantias reales (véase
la Guia, capitulo IV). Ademds, cuando hay registros especiales que permiten
inscribir un documento o aviso de garantia real como medio de obtener su
oponibilidad a terceros, la Guia evita minarlos. Con ese fin, la Guia acepta
que la inscripcién en esos registros especiales es un medio para obtener la
oponibilidad de una garantia real a terceros y de atribuir preferencia a esa
inscripcién (véanse las recomendaciones 38, 77 y 78). Como esta cuestion
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no entra en el ambito del régimen de las operaciones garantizadas y, en todo
caso, requeriria esfuerzos y gastos adicionales por parte de los Estados, la
Guia no recomienda a los Estados que actualmente no dispongan de un
registro especial para determinados tipos de propiedad intelectual que creen
tal registro para que pueda inscribirse un documento o aviso de garantia real
sobre propiedad intelectual. Por el mismo motivo, tampoco recomienda que
los Estados que actualmente no permiten la inscripcion de un documento o
aviso de garantia real en un registro de la propiedad intelectual enmienden
su legislacion para hacer posible tal inscripcién. Por tltimo, para evitar la
duplicacién de esfuerzos y de gastos, la Guia no recomienda que se adopte
como regla que el documento o aviso de garantia real se inscriba tanto en
el registro pertinente de la propiedad intelectual como en el registro general
de las garantias reales. No obstante, si los Estados que promulguen las
recomendaciones de la Guia disponen de registros especiales de la propiedad
intelectual y desean utilizarlos para la inscripcién de garantias reales sobre
propiedad intelectual, recurriendo a las opciones que ofrece la recomenda-
cién 38 de la Guia, tal vez deseen revisar su legislaciéon en materia de
propiedad intelectual y plantearse la posibilidad de permitir la inscripcién
de avisos de garantias reales con efectos para terceros en los registros de la
propiedad intelectual ya existentes. Los Estados que no disponen de registros
especiales de la propiedad intelectual, o disponen de ellos pero no desean
utilizarlos para inscribir garantias reales sobre propiedad intelectual, siempre
pueden utilizar el registro general de las garantias reales para inscribir los
avisos de garantias reales constituidas sobre cualquier tipo de bienes muebles,
inclusive la propiedad intelectual.

C. Oponibilidad a terceros de las garantias reales sobre
propiedad intelectual no inscritas en un registro de la
propiedad intelectual

128. Como ya se ha dicho (véase el parrafo 124 supra), conforme al régi-
men recomendado en la Guia, una garantia real sobre propiedad intelectual
puede adquirir eficacia frente a terceros mediante la inscripcion de un aviso
en el registro general de las garantias reales (véase la Guia, recomendacion
32). Esta posibilidad puede existir incluso cuando los derechos de propiedad
intelectual gravados no estén inscritos en un registro de la propiedad inte-
lectual (como suele suceder, por ejemplo, en el caso de los derechos de
autor, los disefios industriales o los secretos comerciales). La misma regla
seria aplicable en el supuesto de que un documento o aviso de garantia real
sobre propiedad intelectual pudiera inscribirse en un registro de la propiedad
intelectual, pero de hecho no estuviera inscrito. En estos casos, basta con
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la inscripcion en un registro general de las garantias reales para que, como
consecuencia juridica de la inscripcidn, la garantia real sea oponible a ter-
ceros (véase la Guia, recomendaciones 29, 32, 33 y 38). Sin embargo, en
el caso concreto de que el régimen de la propiedad intelectual estipule que
una garantia real sobre propiedad intelectual s6lo podrd hacerse oponible a
terceros mediante la inscripcién en un registro de la propiedad intelectual,
su inscripcion en un registro general de las garantias reales no la hard
oponible a terceros (véase la Guia, recomendacién 4 b)).

129. Como también se ha dicho (véanse los parrafos 125 y 126 supra), el
régimen de la propiedad intelectual puede enfocar de distintas formas la
inscripcion registral de un documento o aviso de garantia real sobre propie-
dad intelectual. En algunos Estados (sobre todo en aquellos cuyo régimen
de las operaciones garantizadas se inspira en los conceptos de la prenda no
posesoria) no es posible inscribir derechos, al menos sobre algunos tipos de
propiedad intelectual, o s6lo pueden inscribirse las transferencias puras y
simples. Esto significa que no puede hacerse oponible a terceros una garantia
real sobre esa propiedad intelectual mediante una inscripcién en un registro
de la propiedad intelectual. En otros Estados, principalmente aquellos cuyo
régimen de las operaciones garantizadas se inspira en el concepto de hipo-
teca, la garantia real serd tratada como una variante mds de transferencia
(pura y simple o condicional), por lo que se constituird y podrd hacerse
oponible a terceros al igual que cualquier otra transferencia. Por consi-
guiente, en esos mismos Estados es frecuente que todo documento o aviso
de una garantia real basada en la titularidad de un derecho deba inscribirse
en un registro de la propiedad intelectual a fin de constituirla y hacerla
oponible a terceros, pero las garantias reales no basadas en el titulo no
puedan inscribirse. En algunos de esos Estados, la inscripcién hace la garan-
tia oponible a terceros. Por tltimo, unos cuantos Estados imponen requisitos
adicionales, que suelen consistir en el pago de un impuesto del timbre u
otros derechos cobrados por el Estado, o en la obligacién de notificar la
operaciéon a algin 6rgano administrativo como, por ejemplo, la sociedad
nacional de autores o la sociedad recaudatoria del pais. Si los Estados que
promulguen la legislaciéon recomendada en la Guia desearan armonizar su
régimen de las operaciones garantizadas con el régimen de la propiedad
intelectual podrian: a) sustituir todos los mecanismos de garantia existentes
por un concepto integrado de la garantia real o, al menos, someter las garan-
tias reales basadas en el titulo a las mismas reglas aplicables a las garantias
reales en general (véanse los parrafos 80 y 81 supra); y b) permitir la ins-
cripcién de un aviso de una garantia real sobre propiedad intelectual en el
registro pertinente de la propiedad intelectual (al menos para los derechos
de propiedad intelectual que ya puedan inscribirse en él) como método para
lograr su oponibilidad a terceros.






IV. Sistema de inscripcion registral
A. Registro general de las garantias reales

130. Como ya se ha observado (véase el parrafo 127 supra), la Guia reco-
mienda que los Estados establezcan un registro general de las garantias
reales (véase la Guia, recomendaciones 54 a 75). En general, los objetivos
del sistema de registro recomendado en la Guia son: a) ofrecer un método
eficiente para hacer que una garantia real sobre bienes actuales o futuros
sea oponible a terceros; b) ser una fuente de consulta fiable para determinar
la prelacién en funcién de la fecha y hora de inscripcion; y ¢) ser una fuente
de informacién objetiva para terceros relacionados con los bienes del otor-
gante que les permita averiguar si los bienes ofrecidos en garantia por el
otorgante estdn o no libres de gravamen (véase la seccion relativa a los
objetivos de las recomendaciones del capitulo IV de la Guia sobre el sistema
de registro). Con arreglo a este enfoque, s6lo se inscribird un aviso de la
garantia real, en vez del acuerdo de garantia en si u otro documento (véase
la Guia, recomendacién 54 b)). En ese aviso deberdn indicarse Unicamente
los datos bdsicos de la garantia real, es decir: a) el nombre u otro dato de
identificacion del otorgante y el acreedor garantizado o su representante, asi
como sus direcciones; b) una descripcion del bien gravado; ¢) la duracion
de la inscripcién; y d) una declaracién de la cantidad médxima realizable al
ejecutarse la garantia real, si asi lo estipula un Estado que promulgue la ley
recomendada en la Guia (véase la recomendacion 57).

131. El régimen recomendado en la Guia prevé reglas precisas para deter-
minar la identidad del otorgante de la garantia real, con independencia de
que se trate de una persona fisica o juridica. Esto es importante debido a
que los avisos se clasifican por indices a fin de que puedan ser consultados
por el nombre o por algin otro dato fiable de identificacién del otorgante
(véase la Guia, recomendaciones 54 i) y 58 a 61). Ademads, la ley recomen-
dada en la Guia contiene otras reglas destinadas a simplificar el funciona-
miento y la consulta del registro. Por ejemplo dispone que, en la medida de
lo posible, el registro sea electrénico y permita que las inscripciones y las
consultas se efectien por medios electrénicos (véase la Guia, recomenda-
cion 54 j)). La ley recomendada en la Guia prevé asimismo que las even-
tuales tarifas en concepto de inscripcién y consulta no sean mads altas de lo
necesario para cubrir los gastos (véase la Guia, recomendacion 54 i)).

65
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B. Registros destinados a ciertas categorias de
propiedad intelectual

132. Como ya se ha indicado (véanse los parrafos 124 a 127 supra),
muchos Estados llevan registros para la inscripcién (o el archivo) de ope-
raciones (por ejemplo, transferencias) sobre propiedad intelectual. En algu-
nos de esos registros se permite también solicitar primero la inscripcion de
garantias reales sobre propiedad intelectual y luego inscribirlas. Sin embargo,
la mayoria de los Estados llevan registros de patentes y de marcas comer-
ciales, pero no todos ellos han previsto la inscripcién de un documento o
aviso de una garantia real sobre una patente o marca comercial. Ademads,
en algunos Estados la inscripcién de un aviso (de una garantia real o de
algin otro derecho) no hace oponible a terceros esa garantia o ese derecho.
Asimismo, algunos Estados han previsto un registro de este tipo para los
derechos de autor, aun cuando esta prictica no sea general.

133. Si bien el registro de la propiedad intelectual de algunos Estados se
lleva mediante la inscripcién de un mero aviso, la mayoria de ellos prevén
estructuras para la inscripcion de actos o sistemas de “inscripcién de docu-
mentos”. En esos regimenes se habra de anotar el documento de transferencia
completo o, en algunos casos, un memorando que describa las condiciones
esenciales de la transferencia. La razén por la que se exige la inscripcion
del documento de la operacién o de un memorando de la transferencia que
contenga sus cldusulas esenciales es la necesidad de transparencia en este
campo. Por ello, es esencial que en el documento o el memorando de la
transferencia se especifique el derecho concreto transferido a fin de dar
suficiente aviso a todo tercero que consulte el registro y de permitir una
utilizaciéon Optima de los bienes. Ademds, en los registros de la propiedad
intelectual las inscripciones estdn a veces indexadas por categorias de pro-
piedad intelectual y no por el nombre u otro dato de identificacién del
otorgante. Esta prictica obedece a la necesidad de consultar el registro en
funcioén del propio derecho de propiedad intelectual inscrito, ya que tal derecho
puede tener dos o mds copropietarios o coautores o puede haber sido objeto
de varias transferencias de la titularidad. Existe un enfoque mds moderno
que simplifica el proceso de inscripciéon requiriendo la indicacién de un
numero limitado de datos (como los nombres de las partes y una descripcién
general de los bienes gravados). Por ejemplo, los requisitos de inscripcién
de marcas comerciales fueron simplificados por el Tratado sobre el Derecho
de Marcas Comerciales de 1994', por el Tratado de Marcas Comerciales
de Singapur (2006), asi como por el Reglamento del Consejo (CE)
nim. 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comerciales

"Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/.
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comunitarias. Del mismo modo, el Tratado sobre el Derecho de Patentes
(Ginebra, 2000)'? simplifica los requisitos de inscripcién de patentes.

134. Ademas de los registros nacionales existen varios registros internacio-
nales de la propiedad intelectual donde las inscripciones estdn sujetas a
tratados u otros textos legislativos internacionales relativamente modernos
que simplifican el proceso de inscripcion. Por ejemplo, el Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas (1891)"* cuyo Protocolo (1989)
permite inscribir una restriccion del derecho de disposicién del titular en
una solicitud o formulario de inscripcién internacional'*. Ademads, en virtud
del Reglamento (CE) sobre las marcas comerciales comunitarias (véase el
parrafo 133 supra) puede inscribirse no s6lo un aviso referente a la propie-
dad, sino también uno referente a la constitucion de una garantia real, para
que tenga efectos frente a terceros. Cabe citar también el ejemplo del Tratado
sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (el “Tratado sobre
el Registro de Peliculas™), aprobado en 1989 bajo los auspicios de la OMPIL.
Este tratado cre un registro internacional que permite la inscripcién de
declaraciones sobre obras audiovisuales y los derechos sobre ellas, en par-
ticular, los derechos relativos a su explotacidon (segin se desprende de las
actas de la conferencia diplomadtica, se hablé también de declaraciones rela-
tivas a las garantias reales). La inscripcion en este registro internacional crea
una presuncion de validez de las declaraciones inscritas. El registro interna-
cional permite dos tipos de solicitud de inscripcidn: a) una solicitud relativa
a la obra, en la que se indican al menos el titulo o los titulos de obras
actuales o futuras; y b) una solicitud referente a personas, en la que se
especifican una o mas obras existentes o futuras de la persona fisica o juri-
dica que realice la obra o las obras o que sea propietaria de ellas, o que vaya
a realizarlas o a ser propietaria de ellas. En el registro internacional se
mantiene una base de datos electronica que permite elaborar indices cruzados
entre los distintos tipos de inscripciones.

C. Coordinacion de registros

135. Como ya se ha dicho (véanse los parrafos 124 y 125 supra), en la Guia
no se recomienda la creacién de un sistema de registros especiales (para
derechos de propiedad intelectual u otros bienes), si no se dispone de ellos,
ni se pretende regular los registros especiales ya existentes. No obstante,
cuando, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, pueda inscribirse

’Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/.
3Disponible en www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/.
14yéase el formulario MM19 en www.wipo.int/madrid/es/forms.
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un documento o un aviso de garantia real sobre propiedad intelectual en un
registro de la propiedad intelectual y cuando, al mismo tiempo, de confor-
midad con el régimen recomendado en la Guia, esa garantia real pueda
inscribirse también en el registro general de las garantias reales, es conve-
niente abordar el tema de la coordinacién entre estos dos registros. A fin de
no interferir en el régimen de la propiedad intelectual, en la ley recomendada
en la Guia se hace una remisién general de este tema a dicho régimen (véase
la Guia, recomendacion 4 b)) y las reglas de prelacion aplicables (véanse
las recomendaciones 77 y 78).

136. Asi pues, el régimen recomendado en la Guia no aborda, ni pretende
abordar, la cuestién de si es posible inscribir una garantia real sobre pro-
piedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual ni la de los
requisitos para la inscripcién (por ejemplo, un documento o aviso) o sus
efectos juridicos (por ejemplo, la eficacia o la presuncién de eficacia frente
a todas las partes o solo frente a terceros). Aunque un registro de la pro-
piedad intelectual no prevea la inscripcion de garantias reales, o prevea la
inscripcién de un documento, mas que de un aviso del mismo o, de prever
tal inscripcion, no le confiera efectos frente a terceros, la Guia no contiene
ninguna recomendacién en sentido contrario y, de existir un sistema de
registros especiales, lo acepta como tal.

137. En cambio, en la Guia si se formulan recomendaciones sobre la ins-
cripcion de un aviso de garantia real sobre propiedad intelectual en el registro
general de las garantias reales. Por esta razon, si el régimen recomendado
en la Guia regula los efectos de la inscripcién de garantias reales en un
registro de la propiedad intelectual de modo tal que resulte incompatible
con los efectos frente a terceros que prevé el régimen de la propiedad inte-
lectual, el régimen recomendado en la Guia da primacia al régimen de la
propiedad intelectual (véase la Guia, recomendaciéon 4 b)). En cambio, si
el régimen recomendado en la Guia no regula esas cuestiones o las regula
de tal modo que resulte compatible con el régimen de la propiedad intelec-
tual, no se planteard la cuestién de la primacia del régimen de la propiedad
intelectual y, por consiguiente, el régimen recomendado en la Guia serd
aplicable, confiriendo efectos frente a terceros a las inscripciones en registros
especiales.

138. Ademas, la Guia trata la cuestion de la coordinacién entre un registro
especial (incluido un registro de la propiedad intelectual) y el registro general
de las garantias reales que recomienda estableciendo las reglas de prelacién
adecuadas. En concreto, para mantener la fiabilidad de los registros de la
propiedad intelectual (y de otros registros especiales) (en particular en los
casos en que el régimen de la propiedad intelectual no prevea ninguna regla
para determinar la prelacion), la ley recomendada en la Guia dispone que
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toda garantia real sobre propiedad intelectual de la cual se haya inscrito un
documento o aviso en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase
el parrafo 124 supra) gozara de prelacién sobre las garantias reales que se
constituyan respecto de la misma propiedad intelectual y se inscriban
mediante un aviso en el registro general de las garantias reales (véase la
Guia, recomendacion 77 a)). Por la misma razén, la ley recomendada en la
Guia dispone que el cesionario de un derecho de propiedad intelectual lo
adquirird, en principio, libre de todo gravamen previamente creado sobre
dicha propiedad, a menos que se haya inscrito un documento o un aviso de
la garantia real en el registro de la propiedad intelectual (véase la Guia,
recomendaciones 78 y 79). En virtud de la recomendacién 4 b), esta regla
s6lo se aplicaria de no ser incompatible con una regla del régimen de la
propiedad intelectual (véanse los parrafos 184 a 187 infra).

139. Si los Estados que aplican lo recomendado en la Guia disponen de
registros especiales de la propiedad intelectual y desean utilizarlos para la
inscripcién de una garantia real sobre propiedad intelectual recurriendo a las
posibilidades que ofrece la recomendacién 38 de la Guia, tal vez deseen
estudiar la manera de coordinar su registro de la propiedad intelectual con
el registro general de las garantias reales recomendado en la Guia. Por
ejemplo, tal vez se estime oportuno permitir la inscripcién de los avisos de
garantias reales constituidas sobre propiedad intelectual en un registro de la
propiedad intelectual. Ademas, los Estados tal vez deseen plantearse la posi-
bilidad de que los registros de derechos de propiedad intelectual con un
indice de derechos dispongan también de un indice de deudores (y que los
registros generales de garantias reales tengan un indice de bienes). Ademds,
tal vez estimen conveniente estudiar también la posibilidad de exigir que el
registro de la propiedad intelectual transmita al registro general de las garan-
tias reales una copia de cada aviso (o resumen de documento) inscrito en
ese registro (y viceversa). Esta clase de coordinacién de registros resultaria
mads facil, mas simple, mas rdpida y menos costosa en un sistema de ins-
cripcién electrénica que en un sistema de inscripcién sobre papel. Por dltimo,
conviene sefalar que la cuestién de la coordinacién entre el registro especial
y el registro general de las garantias reales se plantearia incluso si el registro
especial fuera un registro internacional o regional.

140. Una variante de un sistema que permita la transmision de los avisos
de un registro a otro podria ser un sistema que cuente con un portal comun
de entrada al registro general de las garantias reales y a los diversos registros
especiales. Esa via de entrada comin permitiria, a quienes hagan una
inscripcion registral hacerla simultineamente en ambos registros. Habria
que tomar varias medidas para asegurar la eficacia y eficiencia de una via
comiun de entrada, entre ellas, disponer: a) que baste con un simple aviso;
b) que este incluya los datos de identificacién del otorgante y del acreedor
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garantizado (o su representante), asi como una descripcion especifica de los
bienes gravados; c) que sea posible consultar ambos registros mediante una
unica solicitud; y d) que haya indices por otorgantes y por bienes para
facilitar las referencias cruzadas de un registro a otro (véase la Guia, capi-
tulo III, parrafos 80 a 82).

D. Inscripcion de avisos de garantias reales constituidas
sobre derechos de propiedad intelectual futuros

141. Un rasgo esencial del registro general de las garantias reales que se
recomienda en la Guia es la posibilidad de inscribir garantias sobre los
bienes futuros del otorgante. Ello significa que la garantia inscrita puede
recaer sobre los bienes que el otorgante vaya a presentar o adquirir ulterior-
mente (véase la Guia, recomendacion 17) y el aviso inscrito puede también
abarcar bienes descritos de tal manera que permita identificarlos de forma
razonable (véase la Guia, recomendacion 63, y los parrafos 82 a 85 y 113
a 118 supra). Por ello, si en el acuerdo de garantia se indica que los bienes
gravados son todas las existencias actuales y futuras, dicha descripcién bas-
tard para identificar en el aviso inscrito los bienes asi gravados. Como la
prelacion se rige por la fecha de inscripcion, la prelacion de una garantia
real se extiende a las existencias futuras (véase la Guia, recomendacion 99).
Esta solucién facilita en gran medida la concesién de créditos renovables,
dado que el prestamista que concede este tipo de préstamos sabe que con-
servard su prelacion sobre los bienes que se sumen a las existencias del
deudor que garantizan su crédito.

142. Ahora bien, en muchos Estados los registros de la propiedad intelec-
tual no admiten la inscripcién de garantias constituidas sobre derechos de
propiedad intelectual futuros. Como las transferencias de propiedad intelec-
tual o las garantias sobre dicha propiedad se clasifican por indices de dere-
chos de propiedad intelectual, sélo pueden ser inscritas si los derechos
gravados han sido inscritos en el registro de la propiedad intelectual. Ello
significa que una inscripcién de una garantia real sobre derechos de propie-
dad intelectual futuros o ain inexistentes no seria posible, y que seria nece-
sario efectuar una nueva inscripcién de una garantia cada vez que se creara
o adquiriera un nuevo derecho.

143. Si el derecho interno de la propiedad intelectual no permite crear,
adquirir, transferir o gravar un derecho de propiedad intelectual antes de
su inscripcion efectiva en el registro de la propiedad intelectual, el régimen
recomendado en la Guia no interfiere en dicha prohibicién y no posibilita
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la constitucion de una garantia sobre tales derechos futuros. Ahora bien, si
el derecho interno de la propiedad intelectual no prohibe la constituciéon de
una garantia sobre derechos futuros (como ocurre, por ejemplo, con una
patente o una marca comercial mientras no se haya aprobado la correspon-
diente solicitud de inscripcion en el registro de patentes o de marcas comer-
ciales), la ley recomendada en la Guia autoriza la constituciéon de dicha
garantia sobre derechos de propiedad intelectual futuros y su oponibilidad
a terceros (véanse las recomendaciones 17 y 68). Los Estados que promul-
guen las recomendaciones de la Guia tal vez deseen estudiar la conveniencia
de examinar su régimen interno relativo a la propiedad intelectual para deter-
minar si un aviso de una garantia real puede referirse a derechos de propiedad
intelectual futuros y, de no ser asi, estudiar la posibilidad de permitir el registro
de una garantia real sobre derechos de propiedad intelectual futuros.

E. Inscripcion o consulta en dos registros

144. Como ya se ha indicado (véase el parrafo 138 supra), la ley recomen-
dada en la Guia reconoce prelacion a los derechos inscritos en un registro
de la propiedad intelectual, por ser un asunto que corresponde al régimen
de las operaciones garantizadas, y remite a este régimen, y a las reglas que
contenga sobre el registro, en todo lo referente a la inscripciéon de un docu-
mento o aviso de la garantia real. Como se ha sefialado también, ello significa
que, con arreglo al régimen recomendado en la Guia, no serd necesario
inscribir un aviso ni efectuar una consulta en mas de un registro. En parti-
cular, la inscripcién tnica en el registro general de las garantias reales sélo
serfa necesaria y util a los efectos del régimen de las operaciones garantiza-
das: a) cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad intelectual para
el que el derecho interno de la propiedad intelectual no prevea un sistema
de registro (por ejemplo, los derechos de autor o los secretos comerciales
en numerosos Estados); b) cuando pueda inscribirse la propiedad intelectual,
pero no un documento o aviso de una garantia; y c¢) cuando pueda inscribirse
en un registro de la propiedad intelectual un documento o aviso de una
garantia real sobre propiedad intelectual, pero esa inscripcidn tenga efectos
distintos de los efectos frente a terceros. Por el contrario, serd preferible
hacer la inscripcién en el registro pertinente de la propiedad intelectual
cuando, por ejemplo: a) el bien gravado sea un tipo de propiedad intelectual
para el que exista un sistema de inscripcién y que este permita la inscripcién
de un documento o aviso de una garantia real (por ejemplo, patentes o marcas
comerciales en muchos Estados); y b) cuando el acreedor garantizado sienta
la necesidad de asegurar su prelacion frente a otros acreedores garantizados
o cesionarios con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.
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145. Antes de conceder o concertar un crédito con un acuerdo de garantia,
todo acreedor garantizado que actie con la debida diligencia normalmente
hard una indagacidn para averiguar si existe ya algin reclamante concurrente
cuyos derechos gocen de prelacion sobre la garantia ofrecida. Dicho acreedor
comenzard por examinar la cadena de titularidad del bien gravable a fin de
verificar la legitimidad del derecho del otorgante sobre la propiedad intelec-
tual o el bien mueble gravable para que, llegado el caso, la garantia sea
valida. Cuando la propiedad intelectual sea de un tipo que obligue a inscribir
en un registro especial las transferencias de propiedad para que sean opo-
nibles a terceros, la cadena de titularidad serd mds fécil de investigar que
si se trata de bienes gravados para los que no exista tal registro (el registro
general de garantias reales no permite inscribir la titularidad). Como segundo
paso, el acreedor garantizado procurard determinar si algin titular anterior
del bien ha constituido una garantia real que goce de prelacién sobre la
garantia que se le propone. En caso negativo, el acreedor garantizado podra
conceder o concertar de forma fiable un crédito basado en esa propiedad
intelectual en la medida en que haga las gestiones necesarias segun el régi-
men recomendado en la Guia para lograr la oponibilidad a terceros. Por
ultimo, en caso de que un acreedor garantizado haya inscrito un documento
o aviso de su garantia real en el registro pertinente de la propiedad intelec-
tual, tendrd derecho a confiar en esa inscripcién y en la prelacion que esta
atribuye en el marco del régimen recomendado en la Guia (véanse las reco-
mendaciones 78 y 79). En tales casos, los posibles terceros acreedores s6lo
tendrian que indagar en el registro pertinente de la propiedad intelectual. En
los demads casos, esos posibles terceros acreedores tendrian que indagar tanto
en el registro pertinente de la propiedad intelectual (para establecer la cadena
de transferencias de la propiedad) como en el registro general de las garantias
reales (para establecer que no existen garantias reales que no estén inscritas
en el registro pertinente de la propiedad intelectual).

146. Segun prevé el régimen recomendado en la Guia, el registro general
de las garantias reales serd electrénico y aceptard la inscripcidén de avisos
de posibles garantias reales con efectos frente a terceros por un eventual
precio nominal (basado en la recuperacién de los gastos) en concepto de
inscripcién y consultas (véase la Guia, recomendacién 54 i)). Ello significa
que, en los Estados que promulguen las recomendaciones de la Guia, la
inscripcion y las consultas en el registro general de garantias reales proba-
blemente serdn sencillas, rdpidas y poco costosas. Sin embargo, de confor-
midad con el derecho interno de la propiedad intelectual, es posible que
los registros no sean plenamente electrénicos (aunque cada vez haya mds
registros de la propiedad intelectual que pueden consultarse por via infor-
madtica sin costo alguno o previo pago de una pequefia cantidad). Ade-
mads, puede que haya que inscribir el documento probatorio de una operacion
o un resumen del mismo (en vez de un aviso). Por afiadidura, puede que
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los documentos presentados deban ser comprobados por el personal del
registro, por lo menos en la medida en que la consecuencia juridica de la
inscripcién pueda ser una prueba concluyente o razonable de la existencia
de una garantia sobre propiedad intelectual.

147. Asi pues, en la medida en que deba inscribirse un documento proba-
torio de una operacién a fin de constituir una garantia real sobre propiedad
intelectual, es razonable suponer que el costo de la inscripcién en un registro
de la propiedad intelectual serd superior al de la inscripcién de un simple
aviso de garantia real en el registro general de las garantias reales a los
efectos de lograr la oponibilidad a terceros. De la misma manera, a menos
que el registro de documentos sea totalmente electronico y tenga también
un indice de los otorgantes, cabe razonablemente suponer que las consultas
en ese registro de documentos para establecer los derechos de propiedad
intelectual de un determinado otorgante llevardn mds tiempo y resultardn
mads costosas que una consulta en un registro general electrénico de avisos
de garantias reales. Sin embargo, los tipos de registro de la propiedad inte-
lectual varfan grandemente de un Estado a otro. Los registros de la propiedad
intelectual modernos (nacionales, regionales o internacionales) suelen per-
mitir la inscripcién por via informética del aviso de la garantia real con
efectos para terceros, por un precio nominal, y estdn estructurados de modo
tal que permita también efectuar consultas rdpidas y econdémicas. Asi pues,
la inscripcién y la consulta en esos registros serdn también probablemente
sencillas, rdpidas y econdémicas. Ademads, el tiempo y el costo que supone
la inscripcién en el registro pertinente de la propiedad intelectual puede
justificarse debido a que tal inscripcién proporcionaria més informacién (por
ejemplo, por la descripcion especifica de los bienes gravados y por la infor-
macién acerca de las transferencias) y probablemente informaciéon mds
exacta (por ejemplo, porque la inscripcién puede constituir o considerarse
una prueba firme de la existencia de una garantia).

148. Los ejemplos que se ofrecen a continuacién pueden ilustrar las dife-
rencias en el costo de la inscripcién y la consulta. Por razones de conve-
niencia, los ejemplos parten de los supuestos de que sélo es aplicable la ley
de un Estado, de que ese Estado ha promulgado la ley recomendada en la
Guia y de que (si corresponde) el Estado dispone también de un registro de
la propiedad intelectual que acepta la inscripcién de garantias reales cons-
tituidas sobre propiedad intelectual con resultados que son compatibles con
los previstos en la Guia.

149. Un otorgante, que es el propietario inicial de un derecho de propiedad
intelectual, otorga a un acreedor garantizado una garantia real en ese derecho
de propiedad intelectual. Con independencia de que la inscripcién se haga
en el registro general de las garantias reales o en el registro pertinente de
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la propiedad intelectual, el acreedor garantizado sélo tiene que inscribir un
aviso para hacer la garantia real oponible a terceros (salvo que prefiera
inscribirla también en el registro pertinente de la propiedad intelectual, caso
de haberlo, debido a las reglas de prelacién que la Guia recomienda). Quien
esté haciendo la indagacién porque quiere conceder un crédito sobre la base
del derecho de propiedad intelectual gravado tendrd que hacer basicamente
una busqueda en el registro pertinente de la propiedad intelectual. El motivo
de ello es que, con la inscripcion en ese registro la garantia real del inda-
gante adquirird prelacion incluso sobre otra garantia real de la que se haya
inscrito antes un aviso en el registro general de garantias reales. Cabe sefia-
lar, no obstante, que si el sistema de registro de la propiedad intelectual
exige la inscripcién de un documento, es posible que el secretario del regis-
tro tenga que comprobarlo para asegurarse de que puede ser inscrito. Estos
requisitos pueden influir en el tiempo que lleva el proceso de inscripcion y
en su costo. Si bien el registro general de garantias reales basado en el
sistema de avisos ofrece la ventaja de garantizar mayor confidencialidad y
sencillez que un sistema de registro de la propiedad intelectual basado en
la inscripcién de documentos, tiene la desventaja de que no puede ofrecer
a quien haga la indagacién tanta informacién como el sistema basado
en documentos.

150. Un otorgante, propietario inicial de diez derechos de propiedad inte-
lectual, otorga a un acreedor garantizado una garantia real sobre los diez
derechos de propiedad intelectual. Si la inscripcién se hace en el registro
general de las garantias reales, el acreedor garantizado sélo tendrd que ins-
cribir un aviso, en el que indicard el nombre del otorgante y los derechos
de propiedad intelectual gravados. Como en este ejemplo se supone que el
otorgante es el propietario inicial, el acreedor garantizado sélo tendrd que
preocuparse por las operaciones concurrentes realizadas por el otorgante y
no por otra parte anterior en la cadena de titularidad. Por tanto, quien haga
la indagacion sélo tendrd que hacer una indagacién en el registro general
de garantias reales a través del nombre u otro dato de identificacién del
otorgante para determinar si existen garantias reales concurrentes.

151. No obstante, el indagante tendrd también que realizar otra busqueda
para determinar si hay reclamantes concurrentes de cada uno de los diez
derechos de propiedad intelectual inscritos en el registro de la propiedad
intelectual, por ejemplo, un cesionario directo. Si existe un registro especial
en el que puedan inscribirse las garantias reales constituidas sobre propiedad
intelectual y el acreedor garantizado, conociendo las ventajas de prelacion
que otorga la inscripcién en ese registro, decide hacer una indagacién e
inscribir su garantia real en él, tendrd que inscribir un documento o aviso por
cada derecho de propiedad intelectual, aunque en algunos casos puede existir
la posibilidad de inscribir un solo documento o aviso en el que se identifique
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la totalidad o parte de la propiedad intelectual gravada (por ejemplo, si todos
los derechos de propiedad intelectual son patentes). En tales casos, quien
haga la indagacion tendrd que hacer una bisqueda por cada uno de los diez
derechos de propiedad intelectual para encontrar las garantias reales ante-
riores y otros reclamantes concurrentes.

152. En el ejemplo que se acaba de mencionar (véanse los parrafos 150
y 151 supra), si el otorgante no es el propietario inicial, sino un cesionario
en una cadena de titularidad, y cada uno de los diez derechos de propiedad
intelectual tuvo diez propietarios anteriores, la inscripcién en el registro
general de garantias reales puede ser aun més eficaz que la inscripcién en
un registro de la propiedad intelectual. El acreedor garantizado tendra sélo
que inscribir un aviso en el registro general de garantias reales bajo el
nombre del otorgante, pero, en todo registro pertinente de la propiedad
intelectual, tendrd que inscribir un documento o un aviso por cada uno de
los diez derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en lo que respecta
a las buisquedas, si una garantia real sigue siendo oponible a los cesionarios
sin necesidad de inscribir un aviso de enmienda en el registro general de
garantias reales (véanse los parrafos 158 a 166 y la recomendacién 244
infra), quien haga la indagacién tendra que hacer diez busquedas fuera de
ese registro para identificar a los propietarios anteriores de cada uno de
los derechos de propiedad intelectual y a continuacién una busqueda por
cada uno de los propietarios anteriores en el registro general de garantias
reales para averiguar si hay garantias reales concurrentes anteriores, es
decir, cien busquedas (diez propietarios anteriores multiplicados por
diez derechos de propiedad intelectual) en el registro general de garantias
reales para identificar todas las garantias reales anteriores. Ahora bien, si
se inscribe una garantia real en un registro de la propiedad intelectual,
caso de haberlo, el acreedor garantizado sélo tendrd que realizar diez bus-
quedas, es decir, una por cada uno de los derechos de propiedad intelectual,
ya que la indagacion en el registro de la propiedad intelectual pondrd de
manifiesto la existencia de garantias reales concurrentes anteriores y de
otros reclamantes concurrentes. Por tanto, en lo que respecta a las inda-
gaciones sobre multiples derechos de propiedad intelectual que hayan
tenido muchos propietarios anteriores, parece que hacer la consulta en el
registro de la propiedad intelectual, caso de haberlo, seria mas eficaz y
menos costoso.

153. Los ejemplos arriba mencionados indican que, si bien es posible que
el sistema de registro general de las garantias reales previsto en la Guia se
adapte mejor a las operaciones financieras con propiedad intelectual en algunos
contextos, puede que no sea siempre asi y que ello dependa de las circuns-
tancias de cada caso (véanse también los parrafos 158 a 166 infra). También
indican que, en vista de la prelaciéon de una garantia real inscrita en un
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registro de la propiedad intelectual y la necesidad del acreedor garantizado
de comprobar que el otorgante tiene derechos de propiedad intelectual que
pueden ser gravados, puede que en la mayoria de los casos tenga que efec-
tuarse una inscripcion o consulta en un registro de la propiedad intelectual
(cuando sea posible la inscripcién de una garantia real en un registro de la
propiedad intelectual).

154. La legislacion aplicable a la oponibilidad a terceros y la prelacion
también influird en el costo de la inscripcidn y en el tiempo que lleve. Si
la legislacién aplicable a estos asuntos es la del Estado en que la propiedad
intelectual gravada esté protegida, si se trata de una cartera de derechos de
propiedad intelectual, las inscripciones y busquedas afectardn a los registros
de diversos Estados. Otra cosa seria si la oponibilidad a terceros y la pre-
lacion se rigieran por la legislacion del Estado en que esté ubicado el otor-
gante (salvo, por supuesto, que el otorgante se traslade a otro Estado o que
el derecho de propiedad intelectual gravado se transfiera de una persona en
un Estado a otra persona en otro Estado, en cuyo caso intervendrén las leyes
de mds de un Estado; véase la Guia, recomendaciones 45, 219 y 220). Pese
a ello, en todo caso, la principal causa de esta diferencia seria la legislacion
aplicable y no el tipo de inscripcién. Por ello, este asunto se trata en el
capitulo X, relativo a la legislacion aplicable a una garantia real sobre un
derecho de propiedad intelectual.

F. Fecha de validez de la inscripcion

155. Con arreglo al régimen recomendado en la Guia, la inscripcion de un
aviso de garantia real serd vdlida y oponible a terceros a partir del momento
en que los datos del aviso queden anotados en el registro y esos datos estén
a disposicién de toda persona que lo consulte (véase la recomendacién 70).
De estar informatizado el registro, la inscripcién de un aviso serda valida a
partir del momento en que se efectie. En cambio, cuando el registro se lleve
sobre papel, el aviso inscrito sélo cobrara validez algin tiempo después de
su inscripcion.

156. Conforme al régimen de la propiedad intelectual, los sistemas de regis-
tros especiales pueden tener diversas reglas para establecer el momento de
validez de la inscripcion de una garantia real. Por ejemplo, conforme a la
legislacién sobre patentes y marcas comerciales de muchos Estados, la opo-
nibilidad a terceros de una garantia inscrita, o de otro derecho, sobre una
patente o una marca comercial empieza a partir de la fecha de presentacion
al registro de una solicitud de inscripcién. Esta forma de proceder resulta
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util cuando al registro le lleva tiempo efectuar la inscripcion de la garantia
real sobre la patente o la marca comercial, pero puede hacer que quien
efectie la consulta no consiga saber si un determinado derecho de propiedad
intelectual estd gravado.

157. Como ya se ha indicado (véanse los parrafos 135 a 140 supra), el
régimen recomendado en la Guia regula las cuestiones de coordinacién otor-
gando prelaciéon a una garantia real respaldada por un documento o aviso
que se haya inscrito en un registro especial (0 una anotacién en un certificado
de titularidad), independientemente de la fecha de inscripcion (véase la Guia,
recomendaciones 77 y 78). Asi pues, la diversidad de criterios para deter-
minar la fecha de inscripciéon no debe causar ningin problema para deter-
minar la prelacion de una garantia real sobre un derecho de propiedad
intelectual inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual.

G. Repercusion de la transferencia de un derecho
de propiedad intelectual gravado sobre la
validez de la inscripcion

158. La Guia recomienda que el régimen de las operaciones garantizadas
se ocupe de las repercusiones que pueda tener la transferencia del bien
gravado sobre la validez de la inscripcién de un aviso en el registro general
de las garantias reales (véase la recomendacion 62). Esta recomendacion es
igualmente aplicable a las garantias reales sobre propiedad intelectual que
adquieran eficacia frente a terceros mediante la inscripcién de un aviso en
el registro general de las garantias reales. Sin embargo, esta recomendacién
no sera pertinente si:

a) El cesionario de un bien gravado lo adquiere libre del gravamen
de la garantia real como ocurre, por ejemplo, cuando el acreedor garantizado
autoriza la libre transferencia de la garantia real (véase la Guia,
recomendacién 80);

b)  Se ha inscrito un documento o un aviso de la garantia real en un
registro de la propiedad intelectual (o en otro registro especial);

c¢) El otorgante ha transferido todos sus derechos sobre el bien gra-
vado antes de conceder una garantia real sobre ese bien (en tales situaciones,
segun la Guia, no se constituye ninguna garantia real; véase la recomenda-
cién 13); o

d) No hay una transferencia de la propiedad, sino s6lo una licencia
de propiedad intelectual.
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159. Con respecto al apartado a) del parrafo anterior, conviene observar
que, si el acreedor garantizado no autoriza una licencia (es decir, si el licen-
ciatario no adquiere el bien libre de la garantia real) y ejecuta su garantia
real, la ejecucion entrafiard la extincion de la licencia y de toda sublicencia,
con lo que todos los “licenciatarios™ pasarian a ser infractores una vez ulti-
mada la ejecucion. En lo que respecta al apartado d), conviene tener en
cuenta que la recomendacién 62 podria aplicarse a una licencia si, conforme
al régimen de la propiedad intelectual, esta se considera una transferencia
de la propiedad (aunque, de conformidad con la Guia, una licencia no cons-
tituya una transferencia, el significado exacto del término “licencia”, incluida
la cuestiéon de si la concesidon de una licencia exclusiva debe considerarse
una transferencia de los derechos, es un asunto que entra en el ambito del
derecho interno de la propiedad intelectual; véanse los parrafos 23 a 25
supra, y 187 infra).

160. En el comentario de la Guia se examinan tres formas en que el Estado
promulgante puede resolver la cuestion (véase la Guia, capitulo IV, parra-
fos 78 a 80). La primera consistiria en especificar que, al transferirse un
bien gravado, y si el cesionario no ha adquirido el bien libre de la garantia real,
el acreedor garantizado dispondrd de cierto plazo, después de la transferencia,
para hacer inscribir un aviso de enmienda en el que se identifique al cesio-
nario. Si el acreedor garantizado no cumple este requisito, la inscripcién
original seguird siendo vélida en principio. Ahora bien, esa garantia quedaria
supeditada al derecho o a la garantia de todo acreedor y cesionario que
adquiera su derecho o su garantia sobre el bien gravado con posterioridad
a su transferencia, pero antes de haberse inscrito el aviso de enmienda. Una
segunda via para resolver esta cuestién seria la de prever cierto plazo de
gracia para la inscripciéon del aviso de enmienda, contado a partir del
momento en que el acreedor garantizado tuvo conocimiento de la transfe-
rencia del bien gravado efectuada por el otorgante. Una tercera via consiste
en disponer que la transferencia del bien gravado no repercuta en modo
alguno en la oponibilidad a terceros de una garantia debidamente inscrita.

161. Si el Estado promulgante adopta la tercera via, el acreedor garantizado
del cedente no necesitard inscribir un nuevo aviso de su garantia real espe-
cificando la identidad del cesionario. En tal caso, la inscripcién original del
aviso de la garantia real sobre el bien que ahora es propiedad del cesionario
seguird siendo oponible a terceros. Ahora bien, un cesionario ulterior en la
cadena de la titularidad tal vez no consiga averiguar con facilidad, mediante
una consulta del registro general de las garantias reales, si alguin titular
anterior del derecho cedido, que no sea su transferente, constituy o no una
garantia sobre el derecho que vaya a ser gravado en garantia. En tales casos,
aln tendria que investigar la cadena de titularidad y la situacion de un bien
gravado al margen del registro general de las garantias reales. En cambio,
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si el Estado promulgante adopta la primera o la segunda via, el acreedor
garantizado se verd obligado a inscribir un aviso de enmienda en el que
especifique la identidad del cesionario. En dicho caso, el acreedor garanti-
zado habrd de asumir la carga de seguir la pista del bien gravado (carga que
serd mayor o menor, seglin que el Estado promulgante haya optado por la
primera o por la segunda via sugerida). Al mismo tiempo, sin embargo, los
cesionarios ulteriores de la titularidad podran descubrir con facilidad toda
garantia real otorgada por una persona que no sea su cedente inmediato.

162. Todo Estado promulgante de la ley recomendada en la Guia deberd
considerar las ventajas e inconvenientes relativos de cada una de las solu-
ciones propuestas y, en particular, su repercusion en las garantias sobre
propiedad intelectual. Por ejemplo, con arreglo al primer enfoque antes men-
cionado, un acreedor garantizado que vaya a abrir un crédito respaldado por
los derechos de autor completos de una pelicula habria de inscribir sucesi-
vamente a todo nuevo licenciatario o sublicenciatario de la pelicula (siempre
que la normativa aplicable en materia de derechos de autor conceptie una
licencia exclusiva como transferencia del derecho gravado que puede inscri-
birse en el registro) a fin de mantener su prelacién frente a ellos o frente a
los acreedores garantizados de tales licenciatarios o sublicenciatarios. Ello
supondria una carga gravosa para el prestamista y podria restar incentivos
para otorgar un crédito respaldado por ese tipo de bienes. Por otra parte, tal
solucién facilitaria la busqueda, por el prestamista de un sublicenciatario,
de toda garantia real creada por el sublicenciante efectuando una sola consulta
del registro por los datos de identificacién del sublicenciante. La disyuntiva
estd en que en un caso se impone al acreedor garantizado inicial la tarea de
seguir el registro del bien gravado, haciendo inscribir cada transferencia
sucesiva, y en el segundo se impone al acreedor ulterior la tarea de investigar
toda la cadena de titularidad del bien ofrecido en garantia para averiguar si
existe algin gravamen anterior sobre dicho bien. A este respecto, debe obser-
varse que, conforme al régimen de la propiedad intelectual, una transferencia
anterior conserva su prelacion sobre toda transferencia ulterior sin que se
deba inscribir el nombre de todo cesionario ulterior del bien gravado.

163. Como ya se ha mencionado (véase el parrafo 161 supra), si un Estado
no adopta la tercera via sugerida, el acreedor garantizado deberd inscribir
un aviso de enmienda en el registro general de las garantias reales cada vez
que la propiedad intelectual gravada sea objeto de una transferencia no auto-
rizada o de la concesién de una licencia o sublicencia no autorizadas (siem-
pre que las licencias sean consideradas transferencias en virtud del derecho
interno aplicable de la propiedad intelectual), corriendo el riesgo de perder
su prelacién si no es informado o si es informado pero no actda sin dilacién.
Los siguientes ejemplos pueden ilustrar la necesidad de optar por este enfo-
que (véase la recomendacién 244 infra).
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164. Si el otorgante de una garantia real sobre un derecho de propiedad
intelectual no es el propietario inicial, sino el décimo de una serie de diez
cesionarios sucesivos y si un acreedor garantizado no estd obligado a ins-
cribir un aviso de enmienda en nombre de cada cesionario del derecho de
propiedad intelectual gravado, el acreedor garantizado sélo tendrd que ins-
cribir un aviso en un registro general de las garantias reales. Sin embargo,
quien consulte el registro tendrd que efectuar diez consultas al margen del
registro general de las garantias reales para identificar a cada propietario y
a continuacién hacer una consulta en el registro general de las garantias
reales por el nombre de cada uno de los diez propietarios anteriores para
comprobar si alguno de ellos constituyd con anterioridad una garantia real
sobre los bienes gravados.

165. No obstante, si conforme a la legislacion es preciso inscribir un nuevo
aviso cada vez que se transfiere la propiedad intelectual gravada, el acreedor
garantizado tendrd que inscribir un aviso respecto de su otorgante y de cada
uno de los diez propietarios anteriores. Debido a esto, puede que el acreedor
garantizado tenga que hacer considerables esfuerzos no sélo para mante-
nerse al corriente de la actuacidon de su otorgante, sino también de la de
los cesionarios (y de los licenciatarios, si se considera que una licencia
constituye una transferencia).

166. Estos ejemplos indican que, si conforme a la legislacion el acreedor
garantizado tiene que inscribir un aviso de enmienda cada vez que la pro-
piedad intelectual gravada se transfiere o se da en licencia (en la medida en
que una licencia exclusiva se considere una transferencia en virtud del dere-
cho interno de la propiedad intelectual), se desalentara la concesién de finan-
ciacion de la propiedad intelectual o serd mds costoso obtenerla. Es por este
motivo por lo que en el Suplemento se propugna un criterio distinto del que
se recomienda en la Guia (véase la recomendacién 62). Segtin este criterio,
la inscripcién de un aviso de garantia real sobre propiedad intelectual en el
registro general de las garantias reales mantendria su eficacia incluso en
caso de transferencia de la propiedad intelectual gravada. Como consecuen-
cia de ello, el acreedor garantizado no estaria obligado a inscribir un aviso
de enmienda que indicara el nombre del cesionario de la propiedad intelec-
tual gravada (véase la recomendacioén 244 infra).

H. Inscripcion de las garantias sobre marcas comerciales

167. La Asociacion Internacional de Marcas Comerciales (INTA) emitio
una serie de principios respecto de la inscripcion registral de las garantias
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constituidas sobre marcas comerciales y de servicios (denominadas colecti-
vamente “marcas”) como las “mejores practicas” que deberian seguirse siem-
pre que sea posible”®. En particular, la INTA se mostré a favor de que se
armonizara la inscripcion registral de las garantias constituidas sobre marcas
comerciales, reconociendo que los derechos de propiedad intelectual, asi
como las marcas comerciales, constituyen un factor de creciente importancia
a efectos de obtener crédito financiero para fines comerciales; la falta de
coherencia en la inscripcion registral de las garantias sobre marcas es fuente
de incertidumbre comercial y constituye un riesgo para los derechos del
propietario de la marca; muchos Estados carecen de medios adecuados (o
no disponen de mecanismos suficientes) para la inscripciéon de garantias
reales sobre marcas; muchos otros aplican criterios divergentes y contradic-
torios para determinar cudles son los datos inscribibles; y las iniciativas
internacionales en este campo, a cargo de entidades como la CNUDMI,
podrian repercutir notablemente en el modo en que se apliquen las legisla-
ciones sobre financiacién garantizada para reglamentar las practicas de ins-
cripcion registral y otros aspectos de las garantias reales constituidas sobre
marcas comerciales, particularmente en paises en desarrollo. Convendria
sefialar que en los principios no se abordan cuestiones relativas a la inscrip-
cién de garantias reales sobre marcas que no puedan inscribirse en una
oficina de marcas comerciales, dejdndose la reglamentacion de esas cuestio-
nes en manos de las legislaciones nacionales sobre operaciones garantizadas
(inclusive del régimen recomendado en la Guia). Ademads, en los principios
se abordan aspectos de la oponibilidad a terceros, pero no se fijan reglas de
prelacion, cuya reglamentacion se deja también en manos de los regimenes
nacionales de las operaciones garantizadas (asi como del régimen recomen-
dado en la Guia).

168. Los principios mds importantes de las mejores practicas en este campo
son los siguientes:

a) Toda garantia constituida sobre una marca registrada o cuya ins-
cripcion esté ya solicitada deberia ser inscribible en la oficina nacional de
marcas comerciales;

b) A efectos de inscribir un aviso de garantia real, se recomienda
su inscripcion en la oficina nacional de marcas comerciales o en todo otro
registro mercantil pertinente cuya consulta sea gratuita y, a ser posible, por
medios electrénicos;

c) La constitucién de una marca en garantia no debe dar lugar a la
transferencia de la titularidad juridica o equitativa de la marca gravada por
la garantia real ni conferir al acreedor garantizado un derecho a utilizarla;

SVéase www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemi.
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d) Todo acuerdo de garantia deberfa estipular claramente disposicio-
nes que sean aceptables con arreglo al derecho interno, y que permitan al
acreedor garantizado renovar las marcas, de ser ello necesario para mantener
la inscripcién registral de la marca;

e) La valoracién de una marca para fines de garantia deberd hacerse
por algin método fiable que sea admisible para el derecho interno, por lo
que no se prefiere o recomienda ningin método ni ninguna técnica en
particular;

/) La inscripcién de una garantia en la oficina nacional de marcas
comerciales deberia bastar para perfeccionarla, al igual que su inscripcién
en todo otro lugar que sea admisible para el derecho interno, como pudiera
ser un registro mercantil;

g) Si el derecho interno aplicable exige que, para perfeccionar el
gravamen, sea preciso inscribirlo en algin otro lugar ademds de la oficina
nacional de marcas comerciales, deberd ser posible la doble inscripcién
requerida;

h)  Deben reducirse al minimo los tramites exigibles y los derechos
abonables por concepto de inscripcién de una garantia, por lo que, para
perfeccionarla, deberfa bastar con presentar un documento fehaciente que
indique: 1) la existencia de la garantia; ii) las partes interesadas; iii) el
nimero o la solicitud de inscripcién de la marca gravada; iv) una breve
descripcién del cardcter de la garantia constituida; y v) su fecha de
validez;

i)  Cualquiera que sea la via ejecutoria prevista, el ejercicio de la
garantfa por venta a raiz de una sentencia, decisiéon administrativa u otro
hecho determinante, deberia resultar sencillo;

j)  La oficina de marcas competente debera anotar sin demora toda
sentencia o decision administrativa revocatoria de los datos inscritos y adoptar
toda otra medida administrativa que proceda; pero deberia bastar con depositar
una copia certificada conforme de la sentencia o decisidn revocatoria;

k) De ser activable la ejecucién de la garantia por algtin hecho que
no sea una decision judicial o administrativa, el derecho interno deberia
prever alguna via sencilla para que el titular de la garantia real pueda ins-
cribirla y los interesados puedan consultarla gratuitamente y, a ser posible,
por via electrénica;

l)  De ser declarado en quiebra o de verse el propietario de la marca
gravada imposibilitado por algiin otro motivo para mantener la inscripcion
de la marca sujeta a una garantia real, y de no haberse estipulado nada al
respecto, el titular de la garantia (o el sindico de la quiebra, si procede)
deberia estar facultado para mantener la inscripcién de la marca, siempre y
cuando ello no confiera al acreedor garantizado el derecho a utilizarla; y
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m) La oficina o agencia puiblica competente deberd dejar constancia,
sin demora, de todo documento por el que se libere al bien gravado, mediante
una anotacion cuya consulta, de ser posible, sea gratuita y accesible por via
electrénica.

169. Los principios a), b), f) v g) expuestos en el parrafo 168 supra,
relativos a la oponibilidad a terceros de una garantia real sobre una
marca, son compatibles con el régimen recomendado en la Guia, dado
que promueven los objetivos de certeza y transparencia (véase la
recomendacién 1 f)).

170. El principio ¢) expuesto en el parrafo 168 supra, en virtud del cual
la constitucién de una garantia real sobre una marca no implica la trans-
ferencia de la marca ni confiere al acreedor garantizado el derecho a
utilizarla, es también compatible con el régimen recomendado en la Guia.
Conviene tener presente que, en virtud de este régimen, el acreedor garan-
tizado tiene el derecho, pero no la obligacién, de mantener el bien inma-
terial gravado (s6lo se prevé tal obligacion para los bienes materiales;
véase la recomendacién 111). Si, en caso de insolvencia del propietario,
ni este ni el representante de la insolvencia o el acreedor garantizado
toman las medidas necesarias para preservar la marca gravada, puede que
esta esté sin embargo protegida por el régimen de la propiedad intelectual
(por ejemplo, en virtud de la doctrina de la “no utilizacién excusable” de
una marca).

171. Ademas, el principio d) expuesto en el parrafo 168 supra es compa-
tible con el régimen recomendado en la Guia, ya que prevé una regla
supletoria para los derechos de las partes dentro de los limites de la ley
aplicable. El principio e¢) también es compatible con el régimen recomendado
en la Guia por poner de relieve la importancia de la valoracién de las marcas
sin sugerir ningin sistema concreto de valoracion. El principio /) también
es compatible con el régimen recomendado en la Guia, pues en él se reco-
mienda la inscripcién de notificaciones, incluso para los registros de marcas.
Convendria sefialar que los términos “la fecha de eficacia de la garantia real”
hacen referencia a la validez de la garantia real entre las partes y no a su
oponibilidad a terceros.

172. Ademas, los principios i), j) y k) expuestos en el parrafo 168 supra
son compatibles con el régimen recomendado en la Guia, dado que prevén
mecanismos eficaces de ejecuciodn, y la inscripcion de las sentencias o deci-
siones administrativas de ejecucion. Por tltimo, el principio m), a reserva
de su aprobacién por las autoridades gubernamentales competentes, es com-
patible con el régimen recomendado en la Guia en lo que respecta a la
eficacia de los procedimientos de inscripcion.
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Recomendacion 244'¢

Repercusion de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual
gravado sobre la validez de la inscripcion

El régimen deberia prever que la inscripcién de un aviso de garantia
real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantias reales
mantenga su eficacia aun en caso de transferencia de la propiedad intelectual
gravada.

En caso de que pueda incluirse en la Guia, esta recomendacién se incorporard al capitulo 1V,
Sistema de inscripcion registral, como recomendacién 62 bis.



V. Prelacion de una garantia real constituida
sobre propiedad intelectual

A. El concepto de prelacion

173. Conforme se utiliza en la Guia, el concepto de prelacion de una garan-
tia real con respecto a los reclamantes concurrentes se refiere a la determi-
nacion de si un acreedor garantizado puede obtener el producto econémico
de su garantia real sobre un bien gravado con preferencia a un reclamante
concurrente (para el concepto de “prelacidon”, véase la introduccién de la
Guia, seccién B, parrafo 20; asimismo, para el significado de la expresion
“reclamante concurrente”, véanse los parrafos 10 y 11 supra y 175 y 176
infra). Cabe sefialar asimismo que un conflicto entre dos personas de las
cuales ninguna sea un acreedor garantizado, no constituye un conflicto de
prelacion conforme al régimen recomendado en la Guia.

174. En cambio, en el derecho interno de la propiedad intelectual, el con-
cepto de prelacién de los derechos de propiedad intelectual puede guardar
relacién con los conceptos de derechos exclusivos. En la mayoria de los
Estados, una vez que el titular haya transferido su derecho de propiedad
intelectual, no podra hacer una segunda transferencia de ese mismo derecho
(salvo cuando el primer cesionario no cumpla los requisitos de inscripcion
reglamentaria o el segundo cesionario sea un comprador de buena fe; res-
pecto de la importancia del conocimiento de cesiones previas, véanse los
parrafos 177 y 178 infra). Del mismo modo, si tanto el primer cesionario
como el segundo constituyen una garantia real sobre sus derechos de pro-
piedad intelectual, puede que no haya conflicto de prelacién de acuerdo con
el régimen recomendado en la Guia en la medida en que no tenga el segundo
cesionario ningin derecho de propiedad intelectual con que respaldar una
garantia real. En tal caso, no se plantea ninguna cuestién de orden de pre-
lacion en el sentido que se da en la Guia a dicha expresion. En consecuencia,
el régimen recomendado en la Guia no seria aplicable y el asunto se resol-
veria con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, normalmente
por remision al principio de nemo dat y a los principios de buena fe en la
adquisicion de bienes. Conviene observar que, de conformidad con el régi-
men recomendado en la Guia, una parte que no tenga derechos sobre un
bien ni la facultad para gravarlo en el momento de concertar el acuerdo de
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garantia, ni tenga tales derechos o facultad posteriormente, no podrd cons-
tituir una garantia real sobre ese bien (véase la recomendacién 13).

B. Identificacion de los reclamantes concurrentes

175. De conformidad con la Guia, por “reclamante concurrente” se entiende
otro acreedor garantizado que disponga de una garantia real sobre el mismo
bien (que podria ser también un cesionario en el contexto de una transfe-
rencia a titulo de garantia), un cesionario de una transferencia pura y simple,
un licenciatario o arrendatario del bien gravado, un acreedor judicial con un
derecho sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia en el
procedimiento de insolvencia del otorgante (véase el concepto de “recla-
mante concurrente” en los parrafos 10 y 11 supra). En particular, el régimen
recomendado por la Guia se aplica a los conflictos de prelacién: a) entre
dos garantias reales respecto de las cuales se haya inscrito una notificacion
en el registro general de las garantias reales (véase la recomendacién 76 a));
b) entre una garantia real cuya notificacion se haya inscrito en el registro
general de las garantias reales, y una garantia real respecto de la cual se
haya inscrito un documento o una notificacién en el registro pertinente de
la propiedad intelectual (véase la recomendacién 77 a)); c) entre dos garan-
tias reales respecto de las cuales se hayan inscrito documentos o notifica-
ciones en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase la
recomendacion 77 b)); d) entre los derechos de un cesionario o licenciatario
de propiedad intelectual y una garantia real sobre esa propiedad intelectual
sobre la que se haya inscrito una notificacién o un documento en un registro
de la propiedad intelectual (véase la recomendacion 78); e) entre los dere-
chos de un cesionario o licenciatario de propiedad intelectual y una garantia
real sobre dicha propiedad intelectual sobre la que no se pueda inscribir una
notificaciéon o un documento en un registro de propiedad intelectual (véanse
las recomendaciones 79 a 81); y f) entre dos garantias reales, ambas opo-
nibles a terceros, una de las cuales haya sido constituida por el otorgante y
la otra por el cesionario, arrendatario o licenciatario del bien gravado. Res-
pecto del ultimo conflicto, se entiende que el cesionario, arrendatario o
licenciatario adquiere el bien sujeto a la garantia real constituida por el
otorgante (véanse las recomendaciones 79 y 82) y el acreedor garantizado
del cesionario, arrendatario o licenciatario no asume mas derechos de los
que estos dltimos tenian (véase la Guia, recomendacién 31).

176. En el contexto de la propiedad intelectual se utiliza, en cambio, el
concepto de “cesionarios conflictivos o concurrentes”, que abarca a los cesio-
narios y licenciatarios con derechos concurrentes. Cuando no estd en juego
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ningtn conflicto con una garantia real constituida sobre propiedad intelectual
(que incluye el derecho de un cesionario de una transferencia a titulo de
garantfa), no es aplicable el régimen recomendado en la Guia y el asunto
se resuelve de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelec-
tual. Cuando se plantea un conflicto con una garantia real de esa indole, el
régimen recomendado en la Guia no es aplicable en la medida en que sus
disposiciones sean incompatibles con el derecho interno del Estado pro-
mulgante en materia de propiedad intelectual (véase la recomendacion 4 b)).
Ademas, el régimen recomendado en la Guia no es aplicable a un conflicto
entre el cesionario de un bien gravado que haya adquirido el bien de un
acreedor garantizado ejecutando su garantia real, y otro acreedor garantizado
que haya recibido posteriormente un derecho sobre el mismo bien del mismo
otorgante (que ya no tenia derechos sobre el bien gravado). En este caso no
se trata de un verdadero conflicto de prelacién conforme al régimen reco-
mendado en la Guia, aunque bien puede ser un conflicto que esté regulado
por el derecho interno de la propiedad intelectual.

C. Importancia del conocimiento de transferencias o
garantias reales anteriores

177. Conforme al régimen recomendado en la Guia, el hecho de que un
reclamante concurrente tenga conocimiento de la existencia de una garantia
real anterior no suele ser un factor determinante de la prelacién (véase la
recomendacién 93; en cambio, si puede ser pertinente el conocimiento de
que una transferencia se hace en violacién de los derechos de un acreedor
garantizado; véase la recomendacién 81 a)). Asi pues, una garantia consti-
tuida posteriormente pero inscrita en primer lugar gozara de prelacion sobre
una garantia constituida antes pero inscrita posteriormente, aun cuando el
titular de la garantia posterior tenga conocimiento de la garantia antes cons-
tituida (véase la recomendacién 76 a)).

178. En cambio, en muchos Estados el derecho interno de la propiedad
intelectual dispone que una transferencia ulterior o una garantia constituida
posteriormente s6lo gozardn de prelacién si su inscripciéon tuvo lugar pre-
viamente y si se hizo sin conocimiento de una transferencia conflictiva ante-
rior. La primacia reconocida en estos casos al derecho interno de la propiedad
intelectual en virtud de la recomendacién 4 b) dejaria a salvo la aplicacién
de estas reglas de prelacion, en las que el conocimiento previo constituye
un factor determinante, en la medida en que se apliquen expresamente a las
garantias reales sobre propiedad intelectual.
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D. Prelacion de las garantias reales sobre propiedad
intelectual que no estén inscritas en un registro
de la propiedad intelectual

179. Como ya se ha sefialado, cuando el derecho interno de la propiedad
intelectual prevea reglas de prelacion expresamente aplicables a la propiedad
intelectual que regulen la prioridad de una garantia real sobre propiedad
intelectual y las reglas de prelacién del régimen recomendado en la Guia
no sean compatibles con ese derecho interno, no sera aplicable el régimen
recomendado en la Guia (véase la recomendacién 4 b)). Sin embargo, si el
derecho interno de la propiedad intelectual no prevé reglas de esa indole o
si las reglas de prelacion del régimen recomendado en la Guia no son
incompatibles con las primeras, seran aplicables las reglas de prelacién del
régimen recomendado en la Guia.

180. De conformidad con el régimen recomendado en la Guia, la prelacion
entre garantias reales que hayan sido constituidas por el mismo otorgante
sobre los mismos bienes gravados y hayan pasado a ser oponibles a terceros
mediante su inscripcion en el registro general de garantias reales, se deter-
minard por el orden de inscripcién de un aviso en ese registro (véase la
recomendacién 76 a)). Esta regla es aplicable cuando el documento o aviso
de una garantia real no haya sido inscrito o no conste en un registro especial.
En caso de que se haya inscrito un documento o aviso y se trate de una
inscripcioén en un registro especial, serdn aplicables reglas diferentes (véanse
la Guia, recomendacién 77, y los parrafos 181 a 183 infra). Ademads, cuando
una garantia real sea constituida por un otorgante diferente (por ejemplo,
por un cesionario del otorgante inicial), se aplicaran reglas diferentes (véanse
las recomendaciones 79 a 83 y los parrafos 184 a 201 infra). Todas esas
reglas se aplican igualmente a las garantias reales constituidas sobre propie-
dad intelectual.

E. Prelacion de las garantias reales constituidas sobre
propiedad intelectual que hayan sido inscritas en
un registro de la propiedad intelectual

181. La Guia recomienda que una garantia real sobre un bien que sea
oponible a terceros mediante su inscripcion en un registro especial (véase
la recomendaciéon 38), tenga prelaciéon sobre una garantia real sobre el
mismo bien que se haya hecho oponible a terceros por algiin otro método
(véase la recomendacién 77 a)). Recomienda asimismo que una garantia real
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sobre un bien que se haya hecho oponible a terceros mediante inscripcion
en un registro especial tenga prelacién sobre una garantia real que se haya
inscrito posteriormente en el registro especial (véase la recomendacién 77 b)).
Ademas, la Guia recomienda que si un bien gravado es transferido, arren-
dado o licenciado y, en el momento de la transferencia, arriendo o concesion
de la licencia, la garantia real ha pasado a ser oponible a terceros mediante
su inscripcion en un registro especial, el cesionario, arrendatario o licencia-
tario adquirird dicho bien sujeto a la garantia real. Si esa garantia real no
se ha inscrito en un registro especial, el cesionario, arrendatario o licencia-
tario de un bien gravado adquirird ese bien libre de dicho gravamen, aun
cuando se haya inscrito una notificacién de la garantia real en el registro
general de las garantias reales (véase la recomendaciéon 78). Estas reglas
estdn sujetas a determinadas excepciones (véanse los pdrrafos 184 a 212
infra y la Guia, recomendaciones 79 a 81). Ademas, si un cesionario, arren-
datario o licenciatario de un bien gravado adquiere sus derechos sobre el
bien libres del gravamen de la garantia, tampoco estard sujeta a ese gravamen
toda persona que adquiera subsiguientemente los derechos sobre el bien
(véanse las recomendaciones 31 y 82).

182. Esas recomendaciones son igualmente aplicables a las garantias reales
constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, si surge un con-
flicto entre dos garantias reales constituidas sobre propiedad intelectual, una
de las cuales sea objeto de una notificacién inscrita en el registro general
de garantias reales y la otra sea objeto de un documento o notificacién
inscritos en el registro pertinente de la propiedad intelectual, serd aplicable
el régimen recomendado en la Guia, que concede prelacion a esta ultima
garantia real (véase la recomendacién 77 a)). De producirse un conflicto
entre garantias reales inscritas en el registro pertinente de la propiedad inte-
lectual, gozara de prelacién la garantia cuyo documento o notificacién hayan
sido inscritos primero (véase la recomendacién 77 b)). En caso de que surja
un conflicto entre los derechos de un cesionario de la propiedad intelectual
y una garantia real con respecto a la cual, en el momento de la transferencia,
se podia inscribir un documento o notificacién y de hecho fue inscrito en
el registro pertinente de la propiedad intelectual, el cesionario adquiriria la
propiedad intelectual gravada sujeta a la garantia. Sin embargo, cuando una
garantia real constituida sobre la propiedad intelectual pueda ser inscrita en
el registro pertinente de la propiedad intelectual pero no lo haya sido, el
cesionario o licenciatario de la propiedad intelectual gravada la adquirird
libre de todo gravamen, incluso cuando la garantia real haya sido inscrita
en el registro general de las garantias reales (véase la recomendacién 78).
En algunos Estados, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual,
un acreedor garantizado puede tener prelacidn en este caso, si el cesionario
no es un comprador de buena fe. A tenor de la recomendacién 4 b), el
régimen recomendado en la Guia daria precedencia a esa regla si fuera
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expresamente aplicable a la propiedad intelectual. Por ultimo, si un cesio-
nario adquiere un derecho de propiedad intelectual gravada sujeto a una
garantia real, cualquier persona (por ejemplo, un acreedor garantizado) que
adquiera posteriormente esa propiedad intelectual del cesionario también
adquiere esa propiedad sujeta a la garantia real (véanse las recomendacio-
nes 31 y 82).

183. Asi, por ejemplo, si A constituye una garantia real sobre una patente
a favor de B, el cual hace inscribir una notificaciéon de su garantia en el
registro general de las garantias reales, y si A transfiere luego la titularidad
de la patente a C, el cual inscribe un documento o una notificacioén de su
transferencia en el registro de patentes, de conformidad con la recomenda-
cién 78 de la Guia, C adquirird dicha patente libre de la garantia real de B.
Del mismo modo, si en lugar de transferir su derecho de propiedad intelec-
tual, A constituye sobre tal derecho un gravamen a favor de C, y C inscribe
un documento o notificacién de la garantia real en el registro de patentes,
de conformidad con la recomendaciéon 77 a) de la Guia, la garantia de C
tendria prelacién. En uno y otro caso, al primar la inscripciéon de un docu-
mento o notificacién en el registro de patentes, de conformidad con el régi-
men recomendado en la Guia, un tercero que haya consultado el registro de
patentes no necesitard consultar el registro general de las garantias reales.
En todos los ejemplos citados, el derecho interno de la propiedad intelectual
es el que determina quién es el cesionario de un derecho de propiedad
intelectual y qué requisitos han de cumplirse para la transferencia de ese
derecho. Conviene sefialar también que en el registro de la propiedad inte-
lectual sélo se inscribirdn las notificaciones relativas a garantias constituidas
sobre propiedad intelectual y no a garantias constituidas sobre bienes cor-
porales que lleven incorporada alguna forma de propiedad intelectual.

F. Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad
intelectual gravada

184. Conforme al régimen recomendado en la Guia, el cesionario de un
bien gravado (aun cuando sea propiedad intelectual) adquiere habitualmente
ese bien sujeto a toda garantia que sea oponible a terceros al efectuarse la
transferencia. Se reconocen dos excepciones a esa regla (véase la recomen-
dacién 79). La primera se da cuando el acreedor garantizado ha autorizado
la venta u otra enajenacién del bien gravado libre de todo gravamen (véase
la recomendacién 80 a)). La segunda excepcion se refiere a la transferencia
efectuada en el curso ordinario de los negocios del vendedor cuando el
comprador desconoce que la venta u otra enajenaciéon tiene lugar en
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violacion de los derechos del acreedor garantizado en virtud del acuerdo de
garantia (véase la recomendacién 81 a)). Como ya se ha indicado (véanse
los pérrafos 181 a 183 supra), si una garantia real puede ser inscrita (inde-
pendientemente de que haya sido o no inscrita) en un registro de la propiedad
intelectual, se aplica una regla diferente (véase la recomendacién 78).

185. La recomendacion 79 se aplica igualmente a las garantias reales cons-
tituidas sobre propiedad intelectual que pueda no haber sido inscrita en un
registro de la propiedad intelectual y la recomendacién 78 se aplica a las
garantias reales constituidas sobre propiedad intelectual que pueda ser ins-
crita (independientemente de que lo esté o no) en un registro de la propiedad
intelectual. Asi pues, si una notificacion respecto de una garantia real es
inscrita en el registro general de garantias reales, el cesionario o licenciatario
de la propiedad intelectual adquirira esa propiedad gravada sujeta a la garan-
tia real, a menos que se aplique una de las excepciones enunciadas en las
recomendaciones 80 a 82 (con respecto a la recomendacién 81 c¢)), véanse
los parrafos 188 a 212 infra). Con arreglo a la recomendacién 4 b), esas
recomendaciones no son aplicables, si no se ajustan a las reglas de prelacién
del derecho interno de la propiedad intelectual que se apliquen expresamente
a la propiedad intelectual.

186. EI andlisis precedente se refiere a un conflicto de prelacién entre una
garantia real y los derechos de un cesionario subsiguiente. La situacion es
distinta si la propiedad intelectual es transferida antes de la constitucion de
una garantia real, pues aqui no se planteard ningin conflicto de prelacién
en virtud del régimen recomendado en la Guia. En este caso, conforme al
principio nemo dat, el acreedor garantizado no dispondrd de garantia real
alguna sobre la propiedad intelectual. Como ya se ha mencionado, la Guia
no obstaculiza la aplicaciéon del principio nemo dat. Por el contrario, este
criterio se ve plasmado en la regla general de la Guia de que un otorgante
s6lo puede constituir una garantia real sobre un bien respecto del cual tenga
derechos o la facultad para constituir sobre él una garantia real (véase la
recomendacién 13). Con todo, esta regla quedaria anulada por una regla del
derecho interno de la propiedad intelectual que otorgue prelacién a un acree-
dor garantizado que adquiera una garantia sobre propiedad intelectual sin
saber que el otorgante ha hecho antes otra transferencia de la propiedad
intelectual (véase la Guia, recomendacion 4 b)).

187. Es importante también sefialar que, como ya se ha indicado (véanse
los parrafos 23 a 25, 158 y 159 supra), de conformidad con la Guia, una
licencia de propiedad intelectual no constituye una transferencia de la pro-
piedad que es objeto de la licencia. Por ello, las reglas del régimen reco-
mendado en la Guia aplicables a la cesion de bienes gravados no se aplican
a las licencias. Sin embargo, el régimen de la Guia daria precedencia al



92 Guia Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantias Reales sobre P.I.

derecho interno de la propiedad intelectual para tratar ciertas licencias

(en particular, las licencias exclusivas) como cesiones (véase la recomen-
dacién 4 b)).

G. Derechos de los licenciatarios en general

188. La propiedad intelectual suele ser objeto de licencia. En tales supues-
tos, el licenciante puede constituir gravimenes para obtener crédito finan-
ciero con los derechos que retiene sobre la propiedad licenciada, como la
propiedad, los derechos relacionados con esta y los derechos de un licen-
ciante en virtud de un acuerdo de licencia (como el de otorgar nuevas licen-
cias o cobrar regalfas). Del mismo modo, la autorizacién del licenciante al
licenciatario para utilizar o explotar la propiedad intelectual o el derecho
del licenciatario a otorgar una sublicencia y a cobrar subregalias (en ambos
casos de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia) pueden
ser utilizados por el licenciatario como garantia para obtener crédito (véanse
los tipos de bienes gravables en el contexto de la propiedad intelectual en
los parrafos 89 a 112 supra).

189. Normalmente, conforme al régimen de las operaciones garantizadas,
inclusive el régimen recomendado en la Guia, un acreedor garantizado no
pasa a ser propietario del bien gravado, a menos que, en caso de incumpli-
miento, el acreedor garantizado ejecute su garantia real y adquiera el bien
en una venta de ejecucién o como pago de la obligacién garantizada (véanse
los parrafos 29 y 30, 87 y 88 supra y los parrafos 237, 238 y 242 infra).
La cuestiéon de si el propietario del derecho de propiedad intelectual que
haya constituido una garantia sobre su propiedad intelectual sigue siendo el
propietario, para los fines del derecho interno de la propiedad intelectual, y
puede, por ejemplo, conceder una licencia sobre el derecho de propiedad
intelectual gravado, es una cuestién que debe determinarse por el derecho
interno de la propiedad intelectual. Conforme a los principios generales del
derecho interno de la propiedad intelectual (a los que se ajusta el régimen
recomendado en la Guia), el otorgante que ha dejado de ser propietario (o
no estd facultado para ejercer los derechos del propietario) no podrd conceder
una licencia sobre su derecho de propiedad intelectual gravado si el acreedor
garantizado, con arreglo al derecho interno de propiedad intelectual, pasa a
ser el titular de esa propiedad intelectual (o puede ejercer los derechos de
propietario) y esta facultado para otorgar licencias mientras exista la garantia
real (véase el parrafo 222 infra). En tal situacidn, una licencia concedida
por el propietario original constituiria, conforme al derecho interno de la
propiedad intelectual, una licencia no autorizada y el licenciatario no
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obtendria nada, por el principio de nemo dat. De eso se desprende también
que, dado que el acreedor garantizado sélo obtiene una garantia real sobre
los derechos que posee el otorgante, en este caso no existe ningtin bien que
la garantia real del acreedor garantizado del licenciatario pueda gravar (véase
la Guia, recomendacién 13).

190. Si el propietario, tras constituir una garantia real sobre su propiedad
intelectual, mantiene su condicién de titular pero su facultad para otorgar
licencias se ve limitada por un acuerdo con el acreedor garantizado (siempre
que el derecho interno de la propiedad intelectual autorice tal acuerdo), el
propietario, en teoria, puede conceder una licencia, pero la concesion de una
licencia por el propietario en violacién de su acuerdo con el acreedor garan-
tizado constituiria un acto de incumplimiento. Como resultado de ello, el
acreedor garantizado del propietario podria ejecutar su garantia y, ejercitando
los derechos del propietario, podria vender el derecho de propiedad intelec-
tual objeto de licencia o conceder otra licencia libre de la licencia previa-
mente concedida (y de toda garantia constituida por el licenciatario), ya que
normalmente el licenciatario habria adquirido su licencia supeditada a la
garantia del acreedor garantizado del propietario (véase la Guia, recomen-
daciones 79 y 161 a 163). De otro modo, el acreedor garantizado del pro-
pietario podria ejecutar su garantia en caso de incumplimiento cobrando las
regalias adeudadas por el licenciatario al propietario como licenciante. Si el
bien gravado son los derechos de propiedad intelectual del propietario, el
acreedor garantizado podrd cobrar las regalias como producto del bien gra-
vado (véanse las recomendaciones 19, 39, 40, 100 y 168). Si el bien gravado
es el derecho del propietario a cobrar las regalias que le corresponden como
licenciante, el acreedor garantizado podrd cobrar las regalias como bien
gravado original. En ambos casos, el acreedor garantizado podrd cobrar las
regalias incluso antes de todo incumplimiento, pero sélo si existe un acuerdo
a tal efecto entre el propietario y su acreedor garantizado (véase la reco-
mendacién 168). En cualquier caso, si el licenciatario adquiere el derecho de
propiedad intelectual objeto de licencia libre de la garantia otorgada por el
propietario sobre el derecho de propiedad intelectual, el licenciatario podria
conservar su licencia y el acreedor garantizado sélo podria tratar de cobrar
las regalias abonables por el licenciatario al propietario (véanse las reco-
mendaciones 80 b) y 245).

191. Si el licenciatario constituye a su vez una garantia real sobre sus dere-
chos conforme al acuerdo de licencia (por ejemplo, el derecho a utilizar o
explotar la propiedad intelectual gravada), esa garantia real estarfa constituida
sobre un bien distinto (en otras palabras, no sobre los derechos del propietario).
Ello se debe a que el licenciatario habria adquirido sus derechos con arreglo
al acuerdo de licencia sujetos a la garantia constituida por el propietario (véase
la Guia, recomendacién 79) y el licenciatario no podria haber otorgado a su
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acreedor garantizado un derecho superior al suyo (principio de nemo dat). Por
ello mismo, si el acreedor garantizado del propietario hiciera valer su garantia
y enajenara esa propiedad intelectual gravada libre de la licencia, la licencia
quedaria cancelada al enajenarse ese derecho y el bien gravado del licencia-
tario dejarfa de existir. Asimismo, con independencia de que el propietario
haya constituido o no una garantia en beneficio de uno de sus acreedores, si
el licenciatario incumple el acuerdo de licencia, el propietario, como licen-
ciante, podra cancelar dicho acuerdo, en la medida en que lo permita el dere-
cho interno de la propiedad intelectual, y el acreedor garantizado del
licenciatario se quedaria también sin ninglin bien gravado por su garantia.

192. Como ya se ha dicho (véanse los parrafos 23 a 25, 158, 159 y 187
supra), los derechos del licenciante y del licenciatario en virtud del acuerdo
de licencia y el derecho interno de la propiedad intelectual no se verdn
afectados por el régimen de las operaciones garantizadas. Por ello, si el
licenciatario incumpliera el acuerdo de licencia, el licenciante podria ejercer
todo derecho de que dispusiera para cancelarlo y el acreedor garantizado
del licenciatario se quedaria igualmente sin el objeto de su garantia. De
modo similar, el régimen de las operaciones garantizadas no afectaria a un
eventual acuerdo entre el licenciante y el licenciatario por el que se prohi-
biera a este dltimo otorgar sublicencias o ceder al licenciante el cobro de
las regalias abonables al licenciatario, como sublicenciante, por todo subli-
cenciatario (véanse los parrafos 102 a 104 supra).

H. Derechos de algunos licenciatarios

193. Como ya se ha mencionado (véase el parrafo 184 supra), respecto del
régimen de las operaciones garantizadas, hay dos excepciones a la regla
recomendada en la Guia de que un licenciatario de un derecho de propiedad
intelectual gravado adquiere su licencia supeditada a toda garantia previa-
mente constituida (véase la recomendacion 79).

194. La primera excepcion corresponde al supuesto de que el acreedor garan-
tizado autorice la concesion de una licencia libre del gravamen de la garantia
real preexistente (véase la recomendacién 80 b)). Asi pues, en virtud del
régimen recomendado en la Guia, en caso de incumplimiento por parte del
otorgante, el acreedor garantizado podria cobrar las regalias que el licencia-
tario adeudara al otorgante como licenciante, pero no podria vender la pro-
piedad intelectual gravada libre de los derechos del licenciatario existente
ni otorgar otra licencia con la cual quedaran revocados los derechos del
licenciatario existente, siempre que este cumpliera lo estipulado en el acuerdo
de licencia.
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195. La segunda excepcion al principio de la recomendacién 79 consiste
en que el licenciatario de una licencia no exclusiva, concedida en el curso
ordinario de los negocios del licenciante sin conocimiento de que la licencia
se otorgaba en violacién de los derechos del acreedor garantizado sobre la
propiedad intelectual licenciada, adquirird sus derechos reconocidos en el
acuerdo de licencia sin quedar sujeto a una garantia previamente concedida
por el licenciante (véase la recomendacion 81 c¢), que es aplicable a los
bienes inmateriales en general, pero sélo en el caso de que se haya consti-
tuido una garantia real y se la haya hecho oponible a terceros antes de la
firma del acuerdo de licencia). El resultado de esta regla es que, si el acree-
dor garantizado hace valer su garantia sobre la propiedad intelectual licen-
ciada frente al licenciante de conformidad con las reglas de ejecucién
previstas en el régimen recomendado en la Guia, el acreedor garantizado
podra cobrar todas las regalias abonables por el licenciatario al licenciante,
pero no podrd vender la propiedad intelectual licenciada libre de los derechos
del licenciatario existente ni conceder otra licencia que tenga por efecto
privar al licenciatario existente de sus derechos, siempre que este cumpla lo
estipulado en el acuerdo de licencia. Esta regla tiene por objeto proteger las
operaciones cotidianas licitas, como la adquisicion directa (off-the-shelf) de
copias de programas informaticos sujetos a derechos de autor con acuerdos
de licencia contraidos con los usuarios finales, limitando los recursos de
ejecucion que tenga el acreedor garantizado en virtud del régimen recomen-
dado en la Guia. En esas operaciones, la proteccién radica en que los com-
pradores no deberian tener que consultar un registro ni adquirir los programas
informdticos amparados por derechos de autor con sujecion a las garantias
reales que hubieran constituido sobre ellos el fabricante de los programas o
sus distribuidores.

196. La recomendacién 81 ¢) parte del supuesto de que el otorgante sigue
siendo el propietario de la propiedad intelectual gravada. Ello significa que
la recomendacion 81 ¢) no es aplicable si, en virtud del derecho interno de
la propiedad intelectual, el otorgante ya no estd autorizado a conceder una
licencia porque ha transferido sus derechos de propietario al acreedor garan-
tizado (lo cual no es efecto del régimen de operaciones garantizadas). Ade-
mads, la recomendacién 81 c¢) no afecta a la relacién entre el licenciante y
el licenciatario y no implica que el licenciatario adquirirfa una licencia sin
estar sujeto a lo estipulado en el acuerdo de licencia y a la ley que rigiera
dicho acuerdo (por ejemplo, sin estar sujeto a una cldusula del acuerdo de
licencia de cancelaciéon de la licencia por incumplimiento), ni tampoco
influye en las limitaciones que el acuerdo de licencia imponga al licenciatario
que conceda una sublicencia. Ademads, ni esta recomendacién ni la Guia en
su conjunto obstaculizan la ejecucién de las disposiciones entre el acreedor
garantizado y el otorgante/licenciante (o entre el licenciante y su licencia-
tario) ni impiden que el otorgante/licenciante introduzca en todas las
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licencias no exclusivas que conceda en el curso ordinario de sus negocios
una cldusula conforme a la cual la licencia quedara cancelada si el acreedor
garantizado del licenciante hace valer su garantia.

197. El acreedor garantizado puede optar por no conceder crédito alguno
al otorgante hasta haber tenido ocasién de examinar y aprobar las cldusulas
y condiciones de todo acuerdo de licencia o sublicencia que haya concertado
el otorgante. Por ejemplo, el acreedor garantizado puede incluir condiciones
en el acuerdo de garantia para asegurarse de que las regalias previstas se
paguen al inicio, de que pueda cancelarse la licencia en caso de incumpli-
miento de pago de las regalias y de que esté prohibido ceder regalias o
subregalias. Ademads, si un acreedor garantizado del otorgante/licenciante no
desea alentar al licenciante a conceder licencias no exclusivas, tiene la posi-
bilidad de requerir al otorgante/licenciante en su acuerdo de garantia (o en
cualquier otro texto) que, en todas sus licencias no exclusivas, inserte una
cldusula en virtud de la cual si el licenciante otorga una licencia no exclusiva,
esta quedard cancelada si el acreedor garantizado del licenciante ejecuta su
garantia. Del mismo modo, si el otorgante/licenciante no desea que su licen-
ciatario conceda sublicencias, podra incluir en el acuerdo de licencia una
cldusula que disponga que la concesion de una sublicencia por parte del
licenciatario constituird incumplimiento del acuerdo de licencia, lo que dara
al licenciante derecho a cancelar la licencia. Nada de lo dispuesto en la Guia
impedirfa el cumplimiento de esas cldusulas entre el acreedor garantizado y
el otorgante (o entre el licenciante y su licenciatario). Normalmente, un
acreedor garantizado no tendra ningln interés en imponer tales limitaciones,
ya que el negocio del otorgante/licenciante (y de sus licenciatarios) serd
habitualmente la concesién de licencias no exclusivas, por lo que el acreedor
garantizado contard con el pago de las regalias abonables al otorgante/licen-
ciante para que este pueda pagar la obligacién garantizada.

198. Del andlisis anterior se desprende que el alcance de la aplicacion de
la recomendacién 81 ¢) es muy limitado por diversas razones. En primer
lugar, muchas veces los acreedores garantizados no tienen interés en limitar
la capacidad del propietario/otorgante para conceder licencias sobre su pro-
piedad intelectual y cobrar regalias. De hecho, al acreedor garantizado le
interesard en muchos casos permitir la concesion de licencias de modo que
el propietario/otorgante pueda abonar la obligacién garantizada. En segundo
lugar, en virtud de su redaccion, la recomendacién 81 ¢) es sélo aplicable
en caso de una licencia no exclusiva que permita la adquisicién directa (off-
the-shelf) y licita principalmente de programas informaticos, amparados por
derechos de autor, utilizados con respecto a bienes de equipo, y Unicamente
cuando el licenciatario no tenga conocimiento de que con la licencia se
violan los derechos que tiene el acreedor garantizado en virtud del acuerdo
de garantia.
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199. Ademais, los efectos de la aplicacién de la recomendacién 81 c¢) son
muy limitados. La oponibilidad a terceros, la prelacion y la ejecutabilidad
de la garantia real frente a reclamantes concurrentes (que no sean el licen-
ciatario del caso) en virtud del régimen de las operaciones garantizadas no
se ven afectadas. Al mismo tiempo, si el acreedor garantizado tiene otros
derechos en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (por ejem-
plo, los derechos de un propietario), esos derechos no se verdn afectados
por la recomendacion 81 c¢). El alcance de esos derechos o de esas vias de
recurso se regula en el derecho interno de la propiedad intelectual.

200. Sin embargo, puesto que el concepto de “curso ordinario de los nego-
cios” es un concepto del derecho mercantil y no procede del derecho interno
de la propiedad intelectual, puede crear confusion en el contexto de la finan-
ciacién garantizada con la propiedad intelectual. Normalmente, el régimen
de la propiedad intelectual no distingue, a este respecto, entre licencias
exclusivas y no exclusivas, centraindose mds bien en la cuestién de si una
licencia ha sido autorizada o no. En consecuencia, si una licencia ha sido
autorizada (es decir, si el otorgante de una garantia real estd facultado, con
arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, para otorgar licencias
con respecto a su propiedad intelectual gravada), el acreedor garantizado del
licenciatario obtiene la garantia de la licencia libre de toda garantia real
constituida por el licenciante.

201. Si, en cambio, no se ha autorizado una licencia, el licenciatario adqui-
rird la licencia supeditada a toda garantia previamente constituida por el
licenciante. Si en un Estado rige tal norma en su régimen de la propiedad
intelectual, la recomendacién 81 ¢) no serd aplicable (véase la Guia, reco-
mendaciéon 4 b)). Por consiguiente, a menos que el acreedor garantizado
autorizara al otorgante a conceder licencias no afectadas por la garantia
(situacion que se dard normalmente, ya que el otorgante dependerd de los
ingresos que perciba a titulo de regalias para pagar la obligacién garanti-
zada), el licenciatario adquirirfa la licencia sujeta a la garantia. Por tal
motivo, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, el acreedor
garantizado podrd ejecutar su garantia real sobre la propiedad intelectual
licenciada y venderla o conceder una licencia sobre ella libre de la licencia
previamente otorgada. Ademads, toda persona que obtenga una garantia del
licenciatario no obtendrd una garantia eficaz, ya que el licenciatario habra
recibido una licencia no autorizada y no tendrd ningtn derecho con que
constituir una garantia real.

202. Si el derecho interno de la propiedad intelectual no aborda este asunto
en absoluto o lo hace de forma compatible con la recomendacién 81 c), se
aplicard esta disposicion en los pocos casos y con los escasos efectos antes
descritos (véase la recomendacion 4 b)).
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203. Sin embargo, a fin de evitar posibles incoherencias entre el régimen
recomendado en la Guia y el derecho interno de la propiedad intelectual,
cabria adoptar otro enfoque (véase la recomendacion 245 infra). Con arre-
glo a este enfoque, la recomendacién 81 c) es aplicable en general a los
derechos de un acreedor garantizado conforme al régimen recomendado
en la Guia (sin que ello afecte a la oponibilidad a terceros de una garantia
real sobre propiedad intelectual licenciada, a su prelacién frente a un recla-
mante concurrente que no sea un licenciatario no exclusivo, ni a los recur-
sos de ejecucion del acreedor garantizado con arreglo al régimen de las
operaciones garantizadas que no afecten a los derechos del licenciatario).
Sin embargo, la recomendacién 81 c¢) no afecta a los derechos de un
acreedor garantizado si el acreedor garantizado es el propietario con arreglo
al derecho interno de propiedad intelectual (por ejemplo, como ya se dijo,
el régimen recomendado en la Guia no afecta a ningtin derecho que el
licenciante pueda tener a revocar la licencia en razén del incumplimiento
del acuerdo de licencia por parte del licenciatario; véanse los parrafos 23
a 25y 196 supra).

204. Conviene recordar que, al igual que todo otro enfoque recomendado
en la Guia respecto de las garantias reales sobre propiedad intelectual, este
enfoque estaria sujeto también a la recomendacién 4 b). Ademads, conviene
sefialar que: a) las referencias que se hacen en la Guia y en el Suplemento
a una garantia real en el contexto de la prelacion son referencias a una
garantia real que sea oponible a terceros (de otro modo, no se plantearia
ningtn conflicto de prelaciéon conforme a la Guia); y b) las referencias que
se hacen en la Guia y en el Suplemento a una licencia de propiedad inte-
lectual son referencias a una licencia otorgada por una persona autorizada
a conceder una licencia sobre esa propiedad intelectual conforme al derecho
interno de la propiedad intelectual.

205. Los ejemplos que figuran a continuacién tienen por objeto aclarar en
qué situaciones seria aplicable este enfoque y qué efectos tendria su aplica-
cién. En cada ejemplo, debe partirse de la base de que: a) el propietario es
titular de la propiedad intelectual; b) el propietario constituye una garantia
real sobre la propiedad intelectual en beneficio del acreedor garantizado; c¢)
la garantia real del acreedor garantizado es oponible a terceros ya sea de
conformidad con las recomendaciones de la Guia o, en caso de que el régi-
men recomendado en la Guia no sea aplicable, de acuerdo con la recomen-
dacién 4 b), conforme al derecho interno de la propiedad intelectual; y d)
el acreedor garantizado no ha consentido, en el acuerdo de garantia ni de
ningin otro modo, que cualquier licenciatario de la propiedad intelectual
gravada del propietario goce de sus derechos sin estar sujeto a la garantia
real del acreedor garantizado.
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206. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias
para lograr que su garantia real sea oponible a terceros, el propietario, que
se dedica a la concesion de licencias no exclusivas de propiedad intelectual
en condiciones préicticamente idénticas a cualquier persona que esté de
acuerdo en actuar en cumplimiento de tales condiciones, ofrece a L una
licencia sobre la propiedad intelectual. L concierta un acuerdo de licencia
con el propietario conforme a esas condiciones. El propietario incumple la
obligacion garantizada por la garantia real y el acreedor garantizado procede
a ejecutar su garantia real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual
estd amparado por las recomendaciones 81 ¢) y 245 infra, frente a la posi-
bilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantia real, No obstante,
el acreedor garantizado atn puede tener ciertos derechos frente a L en virtud
del derecho interno de la propiedad intelectual.

207. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias
para lograr que su garantia real sea oponible a terceros, el propietario otorga
a L una licencia sobre la propiedad intelectual. El acuerdo de licencia dis-
pone que L podrd conceder sublicencias sobre la propiedad intelectual tni-
camente a los mercados educativos. L otorga una sublicencia en un mercado
comercial a SL. El propietario incumple la obligacion respaldada por la
garantfa real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantia real.
Si, de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelectual, la
sublicencia concedida a SL no esta autorizada, el derecho de SL a utilizar
la propiedad intelectual no estd amparado por la recomendacién 81 ¢) ni
por la recomendacién 245 infra, frente a la posibilidad de que el acreedor
garantizado ejecute su garantia.

208. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias
para lograr que su garantia real sea oponible a terceros, el propietario otorga
a L una licencia sobre la propiedad intelectual. En virtud del acuerdo de
licencia, L tiene derechos exclusivos de utilizacién de la propiedad intelec-
tual en el Estado Z. El propietario incumple la obligacién respaldada por la
garantia real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantia real.
El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no estd amparado por la
recomendacién 81 c¢) ni por la recomendacion 245 infra frente a la posibi-
lidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantia real, debido a que
la licencia es exclusiva.

209. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias
para lograr que su garantia real sea oponible a terceros, el propietario, que
se dedica a la concesion de licencias no exclusivas sobre la propiedad inte-
lectual en condiciones practicamente idénticas a cualquier persona que esté
de acuerdo en actuar en cumplimiento de esas condiciones, ofrece a L una
licencia sobre la propiedad intelectual en las mencionadas condiciones. L
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se niega a concertar con el propietario un acuerdo de licencia basado en
tales condiciones. El propietario decide entonces conceder a L una licencia
sobre la propiedad intelectual en virtud de la cual L gozard de derechos
considerablemente superiores, sobre la propiedad intelectual, a los que el
propietario suele ofrecer en sus licencias. El propietario incumple la obli-
gaciéon respaldada por la garantia real y el acreedor garantizado procede a
ejecutar su garantia real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual
no estd amparado por la recomendacién 81 ¢) ni por la recomendacion 245
infra frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantia
real, debido a que las condiciones de esa licencia no son pricticamente
idénticas a las de otras licencias otorgadas sobre la misma propiedad
intelectual.

210. Antes de que el propietario y L concierten el acuerdo de licencia, L.
descubre la notificacién inscrita con el fin de hacer oponible a terceros la
garantia real del acreedor garantizado y, en consecuencia, pide que se le
permita ver una copia del acuerdo de garantia relativo a esa inscripcién. El
propietario transmite a L. una copia del acuerdo de garantia. Al leerlo, L se
percata de que la licencia que se le iba a conceder violaria los derechos del
acreedor garantizado. Sin embargo, L concierta el acuerdo de licencia con
el propietario. El propietario incumple la obligacién respaldada por la garan-
tia real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantia real. El
derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no estd amparado por la
recomendacién 81 ¢) ni por la recomendacion 245 infra frente a la posibi-
lidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantia real, debido a que
L sabia de antemano que el acuerdo de licencia violaria los derechos del
acreedor garantizado.

211. En cambio, si el propietario no facilita a L una copia del acuerdo de
garantia y, por lo tanto, L, aunque conoce la existencia de una garantia real,
no sabe que la licencia violarfa los derechos del acreedor garantizado, el
derecho de L a utilizar la propiedad intelectual si estd amparado por las
recomendaciones 81 c¢) y 245 frente a la posibilidad de que el acreedor
garantizado ejecute su garantia real.

212. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias
para lograr que su garantia real sea oponible a terceros, el propietario ofrece
licenciar la propiedad intelectual, pero Unicamente a las partes que tengan
experiencia en la utilizacién de este tipo de propiedad intelectual. El pro-
pietario concede una licencia a L, que dispone de tal experiencia. El pro-
pietario incumple la obligacion respaldada por la garantia real y el acreedor
garantizado procede a ejecutar su garantia real. El derecho de L a utilizar
la propiedad intelectual no estd amparado por la recomendacién 81 ¢) ni
por la recomendacion 245 infra, frente a la posibilidad de que el acreedor
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garantizado ejecute su garantia real, debido a que el propietario no ofreci
una licencia de la propiedad intelectual en condiciones practicamente idén-
ticas a cualquier persona que aceptara actuar en cumplimiento de las obli-
gaciones del licenciatario dimanantes del acuerdo de licencia de conformidad
con tales condiciones.

I. Prelacion de una garantia sobre propiedad intelectual
otorgada por el licenciante frente a una garantia otorgada
por un licenciatario

213. Conforme al régimen recomendado en la Guia, y con contadas excep-
ciones (véanse las recomendaciones 80 b), 81 c¢) y 245 infra), el licenciatario
adquirird sus derechos sujetos a una garantia real que el licenciante haya
constituido previamente sobre sus derechos y hecho oponible a terceros
(véase la Guia, recomendacion 79). Como ya se ha explicado (véanse los
parrafos 22 y 23 supra), ello significa que, en caso de incumplimiento, el
acreedor garantizado podrd ejecutar su garantia real y vender o licenciar los
derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual. Si el licenciatario tam-
bién concede una garantia real sobre sus derechos, como sublicenciante,
frente al sublicenciatario, conforme al régimen recomendado en la Guia, no
se planteard ningtn conflicto de prelacion entre las dos garantias reales, ya
que gravan bienes distintos. El acreedor garantizado del licenciante tiene
una garantia real sobre el derecho del licenciante al cobro de las regalias
adeudadas por el licenciatario al licenciante en virtud del acuerdo de licencia,
mientras que el acreedor garantizado del licenciatario tiene una garantia real
sobre las subregalias que el sublicenciatario pueda adeudar al licenciatario
(como sublicenciante) en virtud del acuerdo de sublicencia.

214. No obstante, una garantia real sobre las subregalias constituida por
un licenciatario, como sublicenciante, puede mermar los recursos de que
disponga el licenciatario para abonar las regalias debidas al licenciante si el
licenciatario incumple sus obligaciones con su acreedor garantizado, en la
medida en que ese acreedor garantizado intente cobrar él mismo las subre-
galfas. Ademds, si el licenciatario, para pagar las regalias adeudadas al licen-
ciante, cede a este ultimo el derecho al cobro de un porcentaje de las
subregalias que espera cobrar, como sublicenciante, de sus sublicenciatarios,
puede surgir un conflicto de prelacién, conforme al régimen recomendado
en la Guia, entre un acreedor garantizado del licenciante y un acreedor
garantizado del licenciatario. En tal caso, si la cesién del derecho al pago
de subregalias tiene lugar antes de que se constituya una garantia real a la
que el licenciatario dé eficacia frente a terceros, el licenciatario no tendra
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derecho a percibir el pago de las subregalias cedidas en el momento de
constituir la garantia real, por lo que el acreedor garantizado del licenciatario
adquirird su garantia real sobre el pago de las subregalias, que estard supe-
ditada a la garantia real del acreedor garantizado del licenciante. En cambio,
si la cesion del derecho al pago de subregalias por el licenciatario al licen-
ciante tiene lugar después de que se constituya una garantia real a la que
el licenciatario dé eficacia, el licenciante tomara el derecho al pago de subre-
galias, que estard supeditado a la garantia real del acreedor garantizado del
licenciatario, y asi el acreedor garantizado del licenciante también adquirird
su garantia real sujeta a la garantia real del acreedor garantizado del licen-
ciatario (véase la Guia, recomendaciones 13 y 31).

215. El ejemplo que se da a continuacién puede ayudar a ilustrar el pro-
blema. A constituye una garantia real sobre todos sus futuros bienes o dere-
chos al cobro de regalias en beneficio del acreedor garantizado 1. A
continuacién A adquiere una licencia de propiedad intelectual del licenciante
B vy, para pagar las regalias adeudadas a B, el licenciatario A cede al
licenciante B el derecho a cobrar un porcentaje de las subregalias pagaderas
al licenciatario A como sublicenciante. El licenciante B constituye y hace
oponible a terceros una garantia real sobre esas regalias en beneficio del
acreedor garantizado 2. El acreedor garantizado 1 del licenciatario A pre-
valecerd, dado que el licenciante B tomo la cesién de las subregalias supe-
ditada a la garantia real del acreedor garantizado 1 del licenciatario A, y el
acreedor garantizado 2 del licenciante B no puede tener derechos superiores
a los del licenciante B.

216. A este respecto conviene sefialar que, conforme al régimen recomen-
dado en la Guia, el licenciante dispone de muchas formas de protegerse ante
tales circunstancias. Por ejemplo, el licenciante puede proteger sus derechos:
a) asegurandose de que su acreedor garantizado inscriba en primer lugar su
garantia en el registro general de las garantias reales; b) asegurandose de
que su acreedor garantizado inscriba en primer lugar un documento o una
notificacién en el registro pertinente de la propiedad intelectual; ¢) exigiendo
al acreedor garantizado del licenciatario que concierte un acuerdo de sub-
ordinacién con el acreedor garantizado del licenciante antes de otorgar una
licencia; d) prohibiendo al licenciatario que otorgue una garantia real sobre
su derecho al cobro de subregalias; e) revocando la licencia en los casos en
que el licenciatario haya constituido una garantia real sobre sus subregalias
desacatando esa prohibicidn; o f) antes de que el licenciatario otorgue, como
sublicenciante, una garantia real a su acreedor garantizado sobre su derecho
al cobro de subregalias, concediendo una garantia real sobre su derecho a
cobrar un porcentaje de las subregalias y accediendo a que cualquier subli-
cenciatario pague sus subregalias directamente al licenciante. La Guia no
pone reparos a que se concierten acuerdos de esta indole entre el licenciante
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y el licenciatario, siempre que sean conformes al derecho interno de la
propiedad intelectual y al derecho de los contratos y obligaciones. Ademas,
el licenciante podria insistir en que el licenciatario le otorgara una garantia
real sobre su derecho al cobro de subregalias y en que, como acreedor
garantizado, adoptara las medidas mencionadas.

217. Sin embargo, estas medidas sélo pueden proteger al licenciante hasta
cierto punto ya que, por ejemplo, a) los derechos sobre la propiedad inte-
lectual gravada no pueden estar sujetos a inscripcion en un registro de la
propiedad intelectual; o b) tal vez no sea comercialmente viable que el
licenciante prohiba la concesion de sublicencias, cancele el acuerdo de licen-
cia u obtenga un acuerdo de subordinaciéon. Ademads, la prelaciéon de una
garantia real constituida por el licenciante frente a otra garantia real cons-
tituida por el licenciatario sobre su derecho al cobro de subregalias estaria
sujeta a las reglas generales antes explicadas (véase el parrafo 213).

218. Conviene sefalar que un acreedor garantizado que financie la adqui-
siciéon de un derecho o una licencia de propiedad intelectual puede gozar
del grado especial de prelacion de un acreedor garantizado de adquisiciones
(véase el capitulo IX infra). No obstante, ese grado de prelacién solamente
se reconocerd cuando exista un conflicto de prelacion entre garantias reales
constituidas por un mismo otorgante sobre el mismo bien. Asi pues, ese
grado de prelacién no podrd invocarse en caso de conflicto de prelacion
entre una garantia constituida por un licenciante y otra constituida por un
licenciatario.

J. Prelacion de una garantia sobre propiedad intelectual
frente al derecho de un acreedor judicial

219. La Guia recomienda que una garantia que se haya hecho oponible a
terceros antes de que un acreedor judicial adquiera derechos sobre un bien
gravado gozard de prelacion frente al crédito judicial. Ahora bien, si un
acreedor ordinario obtuvo una sentencia contra el otorgante de la garantia
y adopté las medidas necesarias, con arreglo a la ley del foro que rija la
ejecucion de sentencias, para adquirir derechos sobre los bienes gravados
antes de que la garantia se hiciera oponible a terceros, ese acreedor judicial
gozard de prelacion (véase la Guia, recomendacion 84).

220. Esa recomendacién sera igualmente aplicable a las garantias sobre
propiedad intelectual (a reserva del principio enunciado en la recomenda-
cion 4 b)). En tal caso, con arreglo al derecho interno de la propiedad
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intelectual, el acreedor judicial tal vez deba obtener una transferencia de la
propiedad intelectual afectada y tal vez haya que inscribir un documento o
una notificacién al respecto en el registro de la propiedad intelectual para
que el acreedor judicial goce de prelacién. Si esta transferencia se efectia
antes de que la garantia se haga oponible a terceros, el cesionario de la
propiedad intelectual gravada la adquirird libre de todo gravamen tanto con-
forme al régimen recomendado en la Guia (véase la recomendacién 13)
como en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (conforme
al principio nemo dat).

K. Subordinacion

221. El régimen recomendado en la Guia reconoce el principio de la subor-
dinacién (véase la recomendacion 94). De conformidad con este principio,
siempre que los derechos de terceros no se vean afectados, los reclamantes
concurrentes podran modificar por acuerdo entre ellos la prelacién entre sus
créditos concurrentes sobre el bien gravado. Este principio serd igualmente
aplicable a las garantias reales sobre propiedad intelectual.

Recomendacion 245"

Prelacion de los derechos de ciertos licenciatarios de propiedad
intelectual

El régimen deberia prever que la regla de la recomendacién 81 c¢) sea
aplicable a los derechos de un acreedor garantizado con arreglo al presente
régimen y no afecte a los derechos que pueda tener el acreedor garantizado
con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

En caso de que pueda incluirse en la Guia, esta recomendacién se incorporaria al capitulo V,
Prelacién de una garantia real, como recomendacién 81 bis. Como recomendacion especificamente rela-
cionada con los bienes, su texto modificarfa la recomendacion 81 c¢), en la medida en que es aplicable
a la prelacion de los derechos de un licenciatario no exclusivo de propiedad intelectual frente a los
derechos de un acreedor garantizado del licenciante.



VI. Derechos y obligaciones de las partes
en un acuerdo de garantia sobre
propiedad intelectual

A. Aplicacion del principio de la autonomia contractual

222. Con escasas excepciones, el régimen recomendado en la Guia suele
reconocer la autonomia de las partes en un acuerdo de garantia para mode-
larlo conforme a sus necesidades (véase la recomendacién 10). El principio
de la autonomia contractual se aplica por igual a las garantias constituidas
sobre propiedad intelectual, a reserva de toda limitacion expresamente pre-
vista en el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la Guia,
recomendacién 4 b)). Por ejemplo, a menos que el derecho interno de la
propiedad intelectual disponga otra cosa, un propietario/otorgante y su acree-
dor garantizado podrdn pactar entre si que: a) el acreedor garantizado podra
ejercer algunos de los derechos del propietario/otorgante (por ejemplo, sus
derechos a negociar con las autoridades, a renovar la inscripcidn registral o
a demandar a los infractores; véase el parrafo 75 supra); b) el propietario/
otorgante no podrd conceder licencias (en particular, licencias exclusivas)
sin el consentimiento del acreedor garantizado; o c¢) el acreedor garantizado
podra cobrar las regalias adeudadas al propietario/otorgante, en cuanto licen-
ciante, incluso antes de que se produzca un incumplimiento por parte
del otorgante.

B. Preservacion de la propiedad intelectual gravada

223. Conforme al régimen recomendado en la Guia, la parte en cuya pose-
sion obre un bien gravado tiene la obligacion de adoptar las medidas ade-
cuadas para conservarlo en buen estado (véase la Guia, recomendacién 111).
La propiedad intelectual se rige por reglas similares. Por ejemplo, el otor-
gante estd obligado a negociar cuando proceda con las autoridades, a deman-
dar a los infractores y a renovar las inscripciones registrales. En algunos
Estados, la legislacion sobre patentes dispone que el propietario/otorgante

105



106 Guia Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantias Reales sobre P.I.

no podrd revocar ni limitar la patente gravada sin el consentimiento del
acreedor garantizado.

224. Ademas, conforme al régimen recomendado en la Guia, un acreedor
garantizado podrd pactar con un propietario/otorgante, en el acuerdo de
garantia o en un acuerdo aparte, que este lo habilite para adoptar toda medida
que se requiera para preservar el bien gravado (véase la Guia, recomendacién
10). Con respecto a la propiedad intelectual, eso podria incluir el trato con
las autoridades, la demanda de los infractores o la renovacién de la inscrip-
cibén registral incluso antes de un incumplimiento, siempre que no esté pro-
hibido por el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la
recomendacién 4 b)). Si el propietario/otorgante no ejercita oportunamente
estos derechos, la propiedad intelectual gravada podria perder su valor, lo
que restaria fiabilidad a la propiedad intelectual como garantia del crédito
financiero que se fuera a negociar. Asi pues, pareceria adecuado que el
enfoque general de la Guia, que permite al otorgante y al acreedor garanti-
zado pactar las medidas que este ultimo esté autorizado a adoptar para
preservar el bien gravado, se aplique también a la propiedad intelectual
(en la medida en que no lo prohiba el derecho interno de la propiedad
intelectual). Este enfoque no privaria de sus derechos al propietario/otorgante
de la propiedad intelectual gravada, ya que se habria de obtener su consen-
timiento. Tampoco obstaculizarfa la aplicacién del derecho interno de la
propiedad intelectual, ya que dicho pacto no surtiria efecto si se concertara
en violacion de esa normativa. Los Estados que promulguen las recomen-
daciones de la Guia tal vez deseen estudiar su derecho interno de la pro-
piedad intelectual a fin de determinar si deberian permitirse tales pactos, ya
que con ello se facilitarfa la utilizacién de la propiedad intelectual como
garantia del crédito financiero que se fuera a negociar.

225. Ademds, conforme al régimen recomendado en la Guia, el acreedor
garantizado estaria legitimado para pedir al propietario/otorgante que lo habi-
lite para proteger el valor de la propiedad intelectual gravada, procediendo,
por ejemplo, a tratar con las autoridades, a renovar su inscripcion registral
0 a demandar a todo infractor del derecho gravado (véase la recomenda-
cién 10), salvo que esté prohibido por el derecho interno de la propiedad
intelectual (véase la recomendacion 4 b)). Sin esa habilitacion, la propiedad
intelectual gravada quedaria expuesta a perder su valor, lo que restaria fia-
bilidad a la propiedad intelectual como garantia del crédito financiero que
se fuera a negociar.

226. Si el propietario/otorgante diera su consentimiento (o el acreedor
garantizado quedara autorizado en virtud del acuerdo con el propietario/
otorgante a adoptar medidas para preservar la propiedad intelectual gravada),
el acreedor garantizado estaria habilitado para ejercer esos derechos con el
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consentimiento explicito del propietario/otorgante; si este dltimo no respon-
diera a su solicitud, el acreedor garantizado estaria igualmente habilitado
para ejercer esos derechos con el consentimiento tdcito del propietario/otor-
gante; pero si el propietario/otorgante rechazara la solicitud, el acreedor
garantizado no podria ejercer tales derechos. Ademds, a tenor del régimen
recomendado, si el propietario/otorgante se abstuviera de demandar a los
infractores o de renovar la inscripcion registral, el acreedor garantizado
podria considerar dicha negligencia como un incumplimiento de lo estipu-
lado en el acuerdo de garantia, por lo que podria ejercitar su garantia real
sobre la propiedad intelectual gravada. Ello no seria contrario al derecho
interno de la propiedad intelectual, ya que, conforme a la recomenda-
cién 4 b), el régimen recomendado reconoceria la primacia de ese derecho
en caso de conflicto.

Recomendacion 246'%

Derecho del acreedor garantizado a preservar la propiedad intelectual
gravada

El régimen deberia disponer que el otorgante y el acreedor garantizado
podran pactar entre si que este Ultimo estard habilitado para adoptar medidas
con el fin de preservar la propiedad intelectual gravada.

8De poder incluirse en la Guia, esta recomendacién deberia figurar en el capitulo VI,
Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantia, como recomendacién 116 bis.






VII. Derechos y obligaciones de todo tercero
deudor en una operacion de financiacion
garantizada por propiedad intelectual

227. Cuando un licenciante ceda a su cesionario (ya sea un cesionario puro
y simple o un acreedor garantizado; véanse los términos “cesionario”,
“cesion” y “acreedor garantizado” en la introduccion de la Guia, secciéon B,
parrafo 20) su crédito frente a un licenciatario para el cobro de las regalias
abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el licenciatario (en su con-
dicién de deudor del crédito por cobrar cedido) pasard a ser, con arreglo a
la Guia, un tercero deudor y sus derechos y obligaciones seran los derechos
y obligaciones de un deudor de un crédito por cobrar. De modo similar,
cuando un licenciatario haga cesién a su cesionario de su derecho al cobro
de las subregalias abonables por un sublicenciatario en virtud de un acuerdo
de sublicencia, el sublicenciatario pasard a ser, con arreglo a la Guia, un
tercero deudor respecto del cesionario del licenciatario.

228. A resultas de ello, si un cesionario ejercita, por ejemplo, el derecho
del licenciante al cobro de las regalias que sean abonables, el licenciatario,
en su condicién de deudor del crédito por cobrar cedido, podrd oponer al
cesionario todo excepcion y todo derecho de compensacién que sean invo-
cables conforme a lo previsto en el acuerdo de licencia o en cualquier otro
acuerdo que forme parte de la misma operacién y que el licenciatario pueda
invocar como si la cesiéon no hubiera tenido lugar y el licenciante hubiera
ejercido su derecho al cobro de las regalias. Ademds, el licenciatario podra
oponer a ese cesionario todo otro derecho de compensacion del que disponga
frente al licenciante, siempre y cuando ese derecho fuera ya invocable por el
licenciatario en el momento en que recibid el aviso de la cesién. Ahora bien,
todo excepcién o todo derecho de compensacioén que pueda ser invocable por
el licenciatario, con arreglo a alguna norma legal ajena al régimen de las
operaciones garantizadas, por haberse violado un pacto entre el licenciante
y el licenciatario que declare intransferible el derecho al cobro de las rega-
Iias, no serd invocable por el licenciatario frente al cesionario (véase la Guia,
recomendacién 120). Como tal, el ejercicio de un derecho de compensacién
no esta sujeto a las normas de prelacién enunciadas en la Guia. Esta reco-
mendacién estd supeditada también al principio de la primacia del derecho
interno de la propiedad intelectual, enunciado en la recomendacién 4 b).
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VIII. Ejercicio de una garantia constituida
sobre propiedad intelectual

A. Interseccion del régimen de las operaciones
garantizadas con el derecho interno de la
propiedad intelectual

229. El derecho interno de la propiedad intelectual no suele prever una via
especial para la ejecucion de las garantias constituidas sobre propiedad inte-
lectual. El régimen ejecutorio general de las operaciones garantizadas serd
normalmente aplicable al ejercicio de las garantias constituidas sobre pro-
piedad intelectual. En la medida en que el derecho interno de la propiedad
intelectual de algunos Estados se ocupa del ejercicio de las garantias cons-
tituidas sobre diversas categorias de propiedad intelectual, lo habitual es que
haga remision al régimen ejecutorio de las operaciones garantizadas. Por
ello, todo Estado que adopte el régimen ejecutorio recomendado en la Guia
se limitara, por lo general, a sustituir por dicho régimen la via ejecutoria
prevista, por ejemplo, en su cddigo civil y su cdédigo procesal civil, en el
derecho aplicable a las cargas fijas y flotantes o a las hipotecas, o en alguna
otra ley general de enjuiciamiento, seglin sea el caso.

230. El régimen ejecutorio recomendado en la Guia para las garantias reales
seria por ello aplicable no sélo a la propiedad intelectual (por ejemplo, sobre
una patente, un derecho de autor o una marca comercial), sino también a
otros derechos dimanantes de esos tipos de propiedad intelectual. Por ello,
conforme a lo previsto en la Convencién de las Naciones Unidas sobre la
Cesion de Créditos, los bienes, como los derechos al cobro de regalias y otros
derechos de licencia, son conceptuados como créditos por cobrar, por lo que
les serd aplicable la via ejecutoria recomendada por la Guia para las cesiones
(es decir, las cesiones puras y simples, las transferencias para fines de garan-
tia y las garantias reales) de créditos por cobrar (véanse los parrafos 97 a
105 supra). De igual modo, todo otro derecho contractual de un licenciante
o sublicenciante frente a un licenciatario o sublicenciatario se regird también
por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro, y el ejercicio
de las garantias constituidas sobre esos derechos contractuales se regird asi-
mismo por el régimen general de las operaciones garantizadas de la ley del
foro. Por el mismo motivo, el derecho de uso de la licencia de un
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licenciatario o sublicenciatario se regird, al igual que el derecho de uso de
un arrendatario o comprador, por el derecho general de las obligaciones
de la ley del foro, salvo en lo relativo a las cuestiones de inscripcion registral
(si el derecho interno de la propiedad intelectual prescribe algo
al respecto).

231. Sucederd a veces que un Estado haya previsto, en su derecho
interno de la propiedad intelectual, algtin control especial de tipo procesal
respecto del ejercicio de las garantias constituidas sobre propiedad inte-
lectual. Ademds, cabe haber previsto en la normativa procesal general
del régimen de las operaciones garantizadas alguna via especial para el
ejercicio de las garantias constituidas sobre propiedad intelectual. Asi,
por ejemplo, la determinacién de lo que sea comercialmente razonable
al proceder a la ejecucién en garantia de un derecho de propiedad inte-
lectual puede depender de la legislacion y la préctica aplicables en mate-
ria de propiedad intelectual. Esa norma de lo comercialmente razonable
podrd variar de un pais a otro y de un régimen de la propiedad intelectual
a otro. La Guia reconoce esta variabilidad procesal y, en la medida en
que alguna regla procesal se aplique especificamente a las garantias cons-
tituidas sobre propiedad intelectual e imponga requisitos procesales més
estrictos que los previstos en las recomendaciones de la Guia, dichos
requisitos prevalecerdn, con arreglo al principio expuesto en la recomen-
dacién 4 b), sobre los previstos en las recomendaciones generales de la
Guia. Pero si esas reglas procesales son también aplicables a las garantias
constituidas sobre bienes que no sean propiedad intelectual, prevalecera
sobre ellas la via ejecutoria recomendada en la Guia en todo Estado que
haya adoptado su régimen.

232. En cuanto a los remedios ejecutorios reconocidos a un acreedor
garantizado para hacer valer su garantia recurriendo a la via ejecutoria,
cuando un Estado haya adoptado las recomendaciones al respecto de la
Guia, no serd preciso recurrir a principios ejecutorios distintos o inhabi-
tuales para hacer valer las garantias constituidas sobre propiedad intelec-
tual. La Guia se limita a recomendar una via ejecutoria mds eficiente,
transparente y eficaz para hacer valer los derechos del acreedor garanti-
zado, sin limitar en modo alguno los derechos ejercitables por el propie-
tario de la propiedad intelectual para ampararla contra toda infraccién o
para cobrar las regalias abonables por un licenciatario o sublicenciatario.
Conforme se ha indicado ya (véase el parrafo 86 supra), el acreedor garan-
tizado por lo general no podrd hacer valer su garantia sobre mas derechos
que los que el otorgante posea en el momento de cerrarse el acuerdo de
garantia o en el momento de adquirir el bien gravado o de ser habilitado
para gravarlo (véase la Guia, recomendacién 13).
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B. Ejercicio de una garantia real constituida sobre
propiedad intelectual de diversa indole

233. La Guia recomienda un régimen detallado aplicable a la ejecucién de
una garantia real sobre bienes gravados de diversa indole. Este enfoque
parte del supuesto de que la via ejecutoria debe adaptarse para que sea lo
mads eficaz y eficiente posible, sin dejar por ello de amparar adecuadamente
los derechos del otorgante de la garantia y de todo tercero interesado. Este
enfoque recomendado por la Guia deberia ser aplicable por igual al ejercicio
de las garantias constituidas sobre diversas categorias de propiedad intelec-
tual. Actualmente, el derecho interno de la mayoria de los Estados reconoce
una amplia gama de derechos de propiedad intelectual, entre los que
cabe citar:

a) La propiedad intelectual en sf;
b) Los créditos por cobrar nacidos de un acuerdo de licencia;

c¢) Otros derechos contractuales de un licenciante nacidos de un
acuerdo de licencia;

d)  Los derechos del licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia; y

e) Los derechos del propietario, del licenciante y del licenciatario
sobre todo bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual sobre
la que gocen de algtin derecho.

234. El régimen ejecutorio recomendado por la Guia respecto de cada una
de estas categorias de propiedad intelectual serd examinado por separado en
las secciones siguientes.

C. Toma de posesion de los documentos requeridos para
ejercitar una garantia real sobre propiedad intelectual

235. El derecho del acreedor garantizado a tomar posesién del bien gravado
conforme a lo previsto en las recomendaciones 146 y 147 de la Guia no
serd normalmente aplicable cuando el bien gravado sea un bien inmaterial
como pudiera ser la propiedad intelectual (ya que el término “posesion”,
segun la definicién de la Guia, significa posesion real; véase la introduccién
de la Guia, seccién B, parrafo 20). Estas dos recomendaciones se refieren
Unicamente a la toma de posesidon de un bien corporal. Ahora bien, a tenor
del principio general aplicable a la via ejecutoria extrajudicial, el acreedor
garantizado deberia estar legitimado para tomar posesiéon de cualquier
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documento que pueda ser necesario para hacer valer su garantia real cuando
el bien gravado sea propiedad intelectual, ya se designen esos documentos
especificamente como bienes gravados en el acuerdo de garantia o no. Ese
derecho suele estar estipulado en el acuerdo de garantia.

236. Cabe pensar que, cuando un acreedor garantizado toma posesién de
un bien corporal en cuya produccién se utilice propiedad intelectual o que
contenga un programa que sea objeto de propiedad intelectual, dicho acree-
dor garantizado estd tomando posesién también de la propiedad intelectual
que quedard igualmente gravada. Pero no es asi, por lo que es importante
delimitar adecuadamente el bien efectivamente gravado por la garantia. Aun
cuando muchos bienes corporales, ya sean bienes de equipo o existencias
comerciales, sean producidos mediante la aplicacién de algin derecho de
propiedad intelectual, como pudiera ser una patente, la garantia real recae
sobre el bien corporal en cuanto tal y, salvo estipulacién expresa al respecto
en el acuerdo de garantia, no gravard en modo alguno la propiedad intelectual
utilizada para producir el bien. La utilizacién a que se hace referencia aqui
debe ser conforme a la autorizacién dada por el propietario u otro licenciante
de la propiedad intelectual utilizada, ya que si esa utilizacién no estd auto-
rizada, los productos asi obtenidos tampoco lo estardn y el acreedor garan-
tizado se convertird en un infractor si dispone de los bienes gravados sin la
debida autorizacién. Por ello, un acreedor garantizado podrd, por ejemplo,
tomar posesion de un bien corporal, como un disco compacto o un video
con una grabacion digital, y podré disponer de él conforme a lo previsto en
el régimen recomendado en la Guia. En todo supuesto en el que un acreedor
garantizado desee obtener ademds una garantia real sobre la propiedad inte-
lectual utilizada (incluido, siempre y cuando el otorgante de la garantia esté
legitimado para la venta u otra forma de enajenacién o la licencia de la
propiedad intelectual utilizada, un derecho a venderla, a disponer de ella de
otra forma o a licenciarla), en el acuerdo de garantia que el acreedor garan-
tizado concierte con el otorgante debera describirse esa propiedad intelectual
como bien gravado (véanse los pdrrafos 108 a 112 supra y la Guia,
recomendacion 243).

D. Disposicion de la propiedad intelectual gravada

237. Conforme al régimen recomendado en la Guia, un acreedor garanti-
zado estard legitimado, a raiz de un incumplimiento del otorgante, para
disponer de la propiedad intelectual gravada, o para licenciarla (pero sin
excederse del alcance de los derechos que tenga el otorgante; véase la Guia,
recomendacién 148). A resultas de ello, si el otorgante es el propietario o
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titular del derecho gravado, el acreedor garantizado deberia, en principio,
estar legitimado para vender (ceder) o de otro modo enajenar o licenciar la
propiedad intelectual gravada. Ahora bien, si el otorgante hubiera concedido
a un tercero una licencia exclusiva no sujeta a la garantfa real para un
determinado dmbito geografico y periodo, de incurrir el otorgante en incum-
plimiento, el acreedor garantizado no podria conceder otra licencia por el
mismo uso dentro del mismo ambito geogriafico y para el mismo periodo
que la licencia, dado que el otorgante no gozaba de tal derecho cuando el
acreedor garantizado adquirié su garantia real (nemo dat quod non habet).
La situacion serd distinta cuando, por ejemplo, el acreedor garantizado con-
ceda una licencia exclusiva para otro dmbito geografico y un periodo distinto
al de la licencia exclusiva concedida por el otorgante.

238. En el supuesto anterior, conforme al régimen recomendado en la Guia,
por el mero hecho de ejercitar su garantia, el acreedor garantizado no adqui-
rird la propiedad intelectual objeto de la medida ejecutoria, sino que dis-
pondrd de la propiedad intelectual gravada (cediéndola o licencidndola) en
nombre del otorgante de su garantia. En virtud del régimen interno de la
propiedad intelectual, hasta el momento en que el cesionario o el licencia-
tario (segun sea el caso) que adquiera derechos a raiz de un acto ejecutorio
del acreedor garantizado haga inscribir un aviso (u otro documento) de los
derechos adquiridos en el registro pertinente (siempre que esos derechos
sean inscribibles), el otorgante figurard en dicho registro como propietario
de la propiedad intelectual gravada.

E. Derechos adquiridos a raiz de un acto de disposicion
de la propiedad intelectual gravada

239. Con arreglo al régimen recomendado por la Guia, todo derecho que se
adquiera sobre propiedad intelectual por decisién del foro competente se
regird por la ley de dicho foro que sea aplicable a la ejecucién de sentencias
(véase la Guia, recomendaciéon 160). De efectuarse un acto de disposicién
extrajudicial conforme al régimen recomendado en la Guia, cabe recordar,
en primer lugar, que el cesionario o licenciatario adquirird su derecho de
propiedad intelectual directamente del otorgante de la garantia. El acreedor
garantizado que opte por hacer valer su garantia por esta via no pasard a
ser propietario del derecho intelectual gravado simplemente en el curso del
proceso ejecutorio de su garantia, a menos que el acreedor garantizado opte
por adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfaccion total o parcial
de la obligacion garantizada o la adquiera en una venta ejecutoria del bien
gravado (véanse las recomendaciones 148 y 156).
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240. Cabe senalar, en segundo lugar, que el cesionario o licenciatario habra
adquirido su respectivo derecho en el estado en que se encontraba al cons-
tituirse la garantia del acreedor garantizado ejecutante. Conforme al régimen
recomendado en la Guia, el cesionario o el licenciatario adquirird la propie-
dad intelectual libre del gravamen del acreedor garantizado ejecutante y de
todo otro gravamen cuya prelacion sea inferior a la del acreedor ejecutante,
pero sujeto a todo gravamen cuya prelacion sea superior. Del mismo modo,
un cesionario o licenciatario que, actuando de buena fe, haya adquirido un
derecho de propiedad intelectual a raiz de un acto de disposicion extrajudi-
cial no conforme con lo previsto en el régimen recomendado en la Guia,
adquirird la propiedad intelectual libre del gravamen de la garantia real del
acreedor garantizado ejecutante y de toda otra garantia real con menor grado
de prelacion (véanse las recomendaciones 161 a 163).

241. Conforme al régimen recomendado en la Guia, la garantia constituida
sobre un bien corporal se extiende y serd ejecutable sobre cualquier bien
incorporado al bien gravado (véanse las recomendaciones 21 y 166). Para
asegurar que la garantia abarque también los productos del bien gravado
fabricados por el otorgante, el acuerdo de garantia suele estipular expresa-
mente que la garantia se hard extensiva a todo bien que reporte, por fruto
o industria, el bien gravado. Cuando el bien gravado sea propiedad intelec-
tual, es importante que se especifique claramente si el bien del que se dis-
pone en beneficio del cesionario o del licenciatario serd la propiedad
intelectual conforme exista al hacerse oponible la garantia a terceros o si
también incluird toda mejora subsiguiente (por ejemplo, las mejoras intro-
ducidas en una patente o la adaptacién de una obra amparada por derechos
de autor). Por lo general, el derecho interno de la propiedad intelectual suele
considerar dichas modificaciones (“actualizaciones”, “adaptaciones” o “mejo-
ras”’) como bienes aparte y no como parte integrante de la propiedad inte-
lectual gravada. Por ello, un acreedor garantizado prudente que desee
asegurarse de que toda mejora quedard igualmente gravada deberd describir
el bien gravado en el acuerdo de garantia en términos que dejen claro que
las mejoras quedaran directamente gravadas por la garantia otorgada (véanse
los pérrafos 116 y 117 supra).

F. Propuesta por la que el acreedor garantizado acepta
adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfaccion
de la deuda

242. Con arreglo al régimen ejecutorio recomendado en la Guia, el acreedor
garantizado podra proponer al otorgante que le transfiera los derechos gra-
vados en satisfaccion total o parcial de la obligacién garantizada. Si el
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otorgante es el titular de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado
podria adquirir la titularidad de la misma, conforme a lo prescrito en el
derecho interno de la propiedad intelectual, siempre que el otorgante de la
garantfa y todo otro interesado (como el deudor, toda otra persona que deba
el cumplimiento de la obligacién garantizada o toda persona con algin derecho
sobre el bien gravado) no tengan nada que objetar (véase la Guia, recomen-
daciones 156 a 159). Si el titular del derecho gravado lo habia licenciado a
un licenciatario que adquirié su licencia libre del gravamen constituido en
favor del acreedor garantizado ejecutante, cuando el acreedor garantizado
adquiera la propiedad intelectual gravada del otorgante, la adquirird sujeta
a la prelacién de esa licencia, conforme al principio de nemo dat. Si el
acreedor garantizado pasa a ser titular de la propiedad intelectual gravada,
sus derechos y obligaciones se regirdn por el derecho interno de la propiedad
intelectual. Por ello, para disfrutar de sus derechos o para obtener la prela-
cién pertinente, el acreedor garantizado tal vez haya de hacer inscribir un
aviso o documento probatorio de su adquisicién de la propiedad intelectual.
Por tltimo, el acreedor garantizado que adquiera la propiedad intelectual
gravada en satisfaccion total o parcial de la obligacion garantizada la adqui-
rird libre de todo gravamen cuya prelacion sea inferior a la de su propia
garantia, pero sujeta a toda garantia cuya prelacion sea superior (véase la
recomendacioén 161).

G. Cobro de regalias y otros derechos de licencia

243. Conforme al régimen ejecutorio recomendado en la Guia, cuando el
bien gravado consista en el derecho a cobrar las regalias y otros derechos
abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el acreedor garantizado debera
quedar legitimado, a raiz de todo incumplimiento de la obligacién garanti-
zada, para hacer valer su garantia procediendo sin mds al cobro de las
regalias y derechos abonables por concepto de licencia, tras haber dado aviso
a la persona que adeude tales regalias o derechos (véase la recomendacion
168). En todos estos casos, el derecho al cobro de las regalias y demads
derechos abonables estard conceptuado, a efectos del régimen de las opera-
ciones garantizadas, como un crédito por cobrar (véanse los parrafos 98 a
105 supra). Asi pues, los derechos y las obligaciones de las partes se regirdn
por los principios enunciados en la Convencion de las Naciones Unidas
sobre la Cesion de Créditos y en el régimen recomendado en la Guia para
los créditos por cobrar. Al igual que en casos similares, el acreedor garan-
tizado que haya constituido una garantia sobre las regalias actuales y futuras
abonables a su otorgante estard tnicamente legitimado para hacer valer su
derecho al cobro de las regalias (incluido el cobro de las regalias futuras
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estipuladas en una licencia ya existente) que el otorgante (licenciante) tuviera
en el momento de concertarse el acuerdo de garantia o en el momento de
adquirir el derecho al cobro, previamente gravado, de esos créditos futuros
o la facultad de gravarlos (véase la Guia, recomendacién 13). Ademds, a
reserva de toda disposicién en contrario del derecho interno de la propiedad
intelectual (véase la recomendacion 4 b)), los derechos del acreedor garan-
tizado a cobrar regalias incluyen el derecho a cobrar o a hacer valer de
algin otro modo cualquier derecho personal o real que respalde el pago de
las regalias (véase la recomendacién 169).

H. Otros derechos contractuales del licenciante

244. Ademads de su derecho a cobrar las regalias, el licenciante estipulara
otros derechos contractuales en su acuerdo con el licenciatario (véase el
parrafo 97 supra), por ejemplo, el derecho a revocar el acuerdo de licencia
si el licenciatario, pese a lo convenido, concede una sublicencia u otorga
una garantia real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia. Si el
licenciante constituye una garantia real Unicamente sobre su derecho al
cobro de regalias, conservard ese derecho. Ahora bien, si el acreedor garan-
tizado desea que su garantia grave también esos otros derechos del licen-
ciante, habrd de hacerlos incluir en la descripcién del bien gravado que se
haga en el acuerdo de garantia. En cualquier caso, si el acreedor garantizado
ejecuta su garantia real sobre los derechos del licenciante en virtud de un
acuerdo de licencia y adquiere la propiedad intelectual gravada, conforme
al derecho de los contratos, el acreedor garantizado estard obligado por las
cldusulas y condiciones del acuerdo de licencia.

I. Ejercicio de las garantias constituidas sobre bienes
corporales que lleven propiedad intelectual incorporada

245. Salvo que sea aplicable la “regla del agotamiento” (denominada tam-
bién “de la primera venta” o de “agotamiento del derecho”), el titular de la
propiedad intelectual utilizada podrd, en principio, controlar la modalidad y
el lugar de venta del bien corporal gravado que la lleve incorporada (con-
forme a la autorizacién dada por su titular). Es decir, de no haberse agotado
ya la propiedad intelectual utilizada, el acreedor garantizado sélo debera
poder disponer del bien corporal gravado a raiz de un incumplimiento de la
obligacion garantizada y s6lo cuando cuente con la autorizacion del titular
de la propiedad intelectual utilizada (se parte del supuesto de que el acuerdo
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constitutivo de la garantia sobre el bien corporal no grava la propiedad
intelectual en si; véanse los parrafos 108 a 112 y la recomendacién 243
supra).

246. Dado que la “regla del agotamiento” no se interpreta en todas partes
por igual, el Suplemento hace referencia a esa regla no como un concepto
universal sino conforme sea entendida en cada Estado. Ahora bien, en todo
lugar donde esta regla sea aplicable conforme al derecho interno de la pro-
piedad intelectual, se entenderd bdsicamente que el titular ha perdido su
propiedad intelectual (su derecho se ha “agotado”) al cumplirse ciertas con-
diciones, como la primera venta del producto que la lleve incorporada. Por
ejemplo, la legitimacion del titular de una marca comercial para supervisar
la venta de los productos que lleven dicha marca suele “agotarse” a raiz de
la venta inicial de cada uno de esos productos. Esta regla amparard a todo
el que revenda esos productos frente a toda acusacion de empleo indebido
de la marca. Ahora bien, es importante sefialar que dicho amparo se exten-
derd Unicamente a la reventa con la marca de productos que no se hayan
alterado de tal modo que no correspondan ya a los productos del titular de
la marca. Ademas, la regla del agotamiento no sera aplicable a aquellos
productos de un licenciatario de la marca que no cumplan las condiciones
estipuladas en el acuerdo de licencia (por ejemplo, en lo relativo a la calidad
0 a la cantidad).

247. Cuando se fabrique un producto en el que se utilice propiedad inte-
lectual licenciada a un licenciatario y este pretenda gravar esos productos
con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, se podra estipular
en el acuerdo de licencia que: a) el licenciatario no podra otorgar una garan-
tia real sobre ese producto; y b) en el acuerdo de licencia se podrd disponer
también que un acreedor garantizado sélo podrd ejercitar su garantia con-
forme a lo estipulado por el licenciante. En ambos casos, es probable que
el licenciante estipule en el acuerdo que podra revocar su licencia si el
licenciatario actia como otorgante o como acreedor garantizado incum-
pliendo los limites pactados en el acuerdo. Por ello, para ejercitar eficaz-
mente su garantia sobre ese producto, serd preciso que, en ausencia de un
acuerdo previo entre el acreedor garantizado y el propietario/licenciante, el
acreedor garantizado: a) obtenga el consentimiento de este dltimo; o b)
pueda hacer valer la regla del agotamiento con arreglo al derecho interno
de la propiedad intelectual.

248. En los casos en que el acreedor garantizado desee también obtener
una garantia sobre la propiedad intelectual en si (gravando incluso el derecho
a vender o licenciar la propiedad intelectual, en la medida en que el otorgante
goce de estos derechos), serd preciso que el acreedor garantizado designe
especificamente esa propiedad intelectual como bien gravado en el acuerdo
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de garantia. De ser eso lo pactado, el bien gravado no serd el producto
fabricado gracias al empleo de la propiedad intelectual, sino la propiedad
intelectual en si (o la licencia para fabricar bienes corporales que la lleven
incorporada). Un acreedor garantizado prudente tratard normalmente de obte-
ner una garantia constituida sobre la propiedad intelectual utilizada a fin de
poder ejercitar su garantia real y vender o licenciar la propiedad intelectual
con miras a que el licenciatario pueda proseguir la fabricacién de todo pro-
ducto gravado parcialmente acabado.

J. Ejercicio de una garantia constituida sobre los
derechos de un licenciatario

249. En secciones anteriores se ha partido del supuesto de que el otorgante
de la garantia es el titular de la propiedad intelectual gravada, lo que significa
que el bien gravado podra ser uno o més de los siguientes derechos: a) la
propiedad intelectual en si; b) el derecho del propietario/licenciante a cobrar
las regalias u otros derechos que le sean abonables por concepto de licencia;
0 c¢) su derecho a reclamar alguna otra prestacién contractual debida al
licenciante respecto de su propiedad intelectual. Tan sélo al examinarse la
garantia constituida sobre un bien corporal producido mediante el empleo
de propiedad intelectual (véanse los parrafos 245 a 248 supra) se conside-
raron conjuntamente los derechos de un propietario/licenciante y los dere-
chos de un licenciatario. Ahora bien, la mayoria de las cuestiones abordadas
en las secciones C a H del presente capitulo serdn igualmente aplicables en
supuestos en que el bien gravado no sea la propiedad intelectual en si sino
los derechos de un licenciatario (o sublicenciatario), dimanantes del acuerdo
de licencia (o de sublicencia) (véanse los parrafos 106 y 107 supra). En los
casos en que el bien gravado sea meramente una licencia, es obvio que el
acreedor garantizado podrd unicamente hacer valer su garantia sobre los
derechos del licenciatario y deberd hacerlo respetando lo estipulado en el
acuerdo de licencia.

250. En casos en los que el otorgante sea un licenciatario, el acreedor
garantizado podrd hacer valer, a raiz de un incumplimiento del otorgante,
su garantia real sobre los derechos del licenciatario nacidos del acuerdo de
licencia, y podré transferir la licencia a un cesionario siempre que el licen-
ciante dé su consentimiento o que la licencia sea transferible, lo cual raras
veces ocurre. De igual modo, el acreedor garantizado que ejercite su garantia
sobre una licencia podréd conceder una sublicencia siempre que el licenciante
dé su consentimiento o que el acuerdo de licencia haya facultado al otor-
gante/licenciatario para conceder sublicencias. Si el acreedor garantizado
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propone a su otorgante/licenciatario adquirir la licencia en satisfaccion total
o parcial de la obligacién garantizada y si el otorgante y todo otro interesado
(como el deudor, toda otra persona que deba el cumplimiento de la obliga-
cién garantizada o toda persona con algin derecho sobre el bien gravado;
véase la Guia, recomendaciones 156 a 158) no tienen nada que objetar (y
no estd prohibida esa transferencia por el acuerdo de licencia), el acreedor
garantizado pasard a ser un licenciatario conforme a lo estipulado en el
acuerdo de licencia entre el licenciante y el licenciatario. De ser inscribibles
las licencias en un registro, con arreglo al derecho interno de la propiedad
intelectual, la inscripcion de la licencia adquirida por el licenciatario/acree-
dor garantizado en satisfaccion total o parcial de las obligaciones garanti-
zadas puede servir para hacerla oponible a terceros o cumplir una funcién
meramente informativa.

251. Cuando el bien gravado sea el derecho del sublicenciante a cobrar
regalias en virtud de un acuerdo de sublicencia, el régimen recomendado en
la Guia prevé que dichas regalias sean tratadas como si fueran un crédito
por cobrar. Ello significa que el acreedor garantizado del licenciatario/subli-
cenciante podrd cobrar las regalias a las que tenga derecho el otorgante/
sublicenciante en el momento en que el acreedor ejercite su garantia real
sobre dichas regalfas. En caso de que la constitucién por el licenciatario/
sublicenciante de una garantia real sobre el derecho al cobro de las regalias
adeudadas por un sublicenciatario constituya una infraccion del acuerdo de
licencia inicial o previo, el licenciante conservara todos sus derechos con-
tractuales estipulados en el acuerdo de licencia, incluido el de rescindir el
acuerdo, y el acreedor garantizado del licenciatario/sublicenciante también
conservard su derecho a cobrar subregalias, al menos mientras el licenciante
no haya rescindido el acuerdo de licencia.

252. Cuando el bien gravado sea algun otro derecho pactado en el acuerdo
de sublicencia, el acreedor garantizado podrd hacer valer su garantia sobre
ese derecho contractual como si se tratara de cualquier otro bien gravado.
El hecho de que el licenciante pueda haber revocado la licencia para el
futuro, o haber hecho valer un derecho superior al cobro de las subregalias,
no tendra repercusion directa alguna sobre el derecho del acreedor garanti-
zado a hacer valer esos otros derechos contractuales estipulados en el acuerdo
de licencia.

253. Los derechos que adquiera un cesionario o sublicenciatario, a raiz de
un acto de disposicion por el acreedor garantizado de los derechos gravados
de un licenciatario, o que adquiera dicho acreedor en satisfaccion total o
parcial de la obligacién garantizada del licenciatario, podran verse conside-
rablemente limitados por las cldusulas y condiciones del acuerdo de licencia.
Por ejemplo, un licenciatario no exclusivo no estard legitimado para hacer
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valer ante los tribunales sus derechos de propiedad intelectual licenciada
frente a otro licenciatario no exclusivo de tal propiedad o frente a un infractor
de la misma. Unicamente el licenciante (o e propietario) estard legitimado
para llevar su queja ante los tribunales, si bien es cierto que en algunos
Estados un licenciatario exclusivo estd legitimado para adherirse a la
demanda presentada por el licenciante o incluso para presentar una demanda
por su cuenta. Ademds, cabe que, conforme a las cldusulas y condiciones
del acuerdo de licencia y a la descripcion del bien gravado que se dé en el
acuerdo de garantia, el cesionario de la licencia no tenga acceso a ciertos
datos como, por ejemplo, el cddigo de acceso a una fuente de origen. A fin
de dotar de validez a la licencia transferida o sublicenciada, el acuerdo de
garantia deberd incluir esos derechos en la descripcion del bien gravado por
el otorgante/licenciatario, en la medida en que el acuerdo de licencia y la
ley aplicable lo legitimen para gravar también tales derechos.



IX. La financiacion de adquisiciones en el
contexto de la propiedad intelectual

A. Introduccion

254. En el pasado, asi como en la prictica juridica y comercial contempo-
rdnea, muchos Estados han promulgado un régimen especial para la finan-
ciaciéon de la adquisicién de bienes corporales. De conformidad con dicha
préctica generalizada, el examen que se hace en la Guia de la financiacion
de adquisiciones estd centrado en la adquisicién de bienes corporales, es
decir en la adquisicion de articulos de consumo, bienes de equipo y existen-
cias. En la Guia no se formula recomendacién alguna respecto de la finan-
ciacién de la adquisicidon de bienes corporales de otra indole, como pudiera
ser el caso de los titulos y documentos negociables. En la Guia tampoco se
recomienda el establecimiento de un régimen especial para la financiacién
de la adquisicién de los llamados bienes inmateriales. Ademas, la Guia no
aborda explicitamente la cuestion de si una garantia real, y en particular una
garantia del pago de la adquisicién de un bien corporal que lleve incorporado
un programa informatico (bien de naturaleza inmaterial) se extendera al pro-
grama o los programas utilizados. Ahora bien, en el Suplemento se deja en
claro que una garantia real, independientemente de su naturaleza, constituida
sobre un bien corporal no se extenderd a la propiedad intelectual que dicho
bien lleve incorporada, a menos que las partes convengan otra cosa (véanse
los parrafos 108 a 112 y la recomendacion 243 supra).

255. En particular, la Guia deja abierta la cuestion de si en una economia
crediticia moderna resulta dtil permitir que se constituyan garantias reales
del pago de una adquisicién destinado a prestamistas que financien la adqui-
sicién (pero no el desarrollo en si) de la propiedad intelectual. Dicho enfoque
parece prestarse a una equiparacion general del trato otorgable a los bienes
corporales y a los derechos de propiedad intelectual. Pero dada la impor-
tancia de las diferencias existentes entre la propiedad intelectual y otros
tipos de bienes, de adoptarse dicho enfoque, no seria posible limitarse a
transponer los principios de la Guia relativos a la financiacién de adquisi-
ciones de bienes corporales al contexto de la propiedad intelectual, por lo
que para que resulten aplicables a la propiedad intelectual, esos principios
habrian de ser adaptados conforme se indica més adelante, en las seccio-
nes By C.

123
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B. Enfoque unitario

256. La idea en si de facilitar un régimen especial para las garantias cons-
tituidas sobre propiedad intelectual con miras a financiar su adquisicion es
bien conocida. Por ejemplo, en algunos ordenamientos, un acreedor podra
obtener una garantia real del pago de la adquisicién de un programa infor-
madtico amparado por un derecho de autor, pero s6lo a condicién de que:
a) esa garantia sea complementaria de una garantia del pago de la adquisi-
cion del propio bien corporal; b) el otorgante adquiera el programa infor-
matico en el marco de la operacién por la que haya adquirido el bien corporal
conjuntamente gravado; y c¢) el otorgante haya adquirido el programa infor-
madtico con la finalidad bdsica de utilizarlo en dicho bien corporal. En otros
ordenamientos, un acreedor garantizado podrd obtener una garantia real del
pago de la adquisicién de bienes inmateriales (incluida la propiedad inte-
lectual, sin necesidad de que vaya a ser utilizada en conexién con cierto
bien corporal); mientras que en otros ordenamientos, cuya normativa legal
general enunciada, por ejemplo, en un cédigo civil, no conozca el concepto
de la garantia real del pago de adquisiciones, cabrd obtener un resultado
similar mediante la técnica de la retenciéon de la titularidad o mediante la
técnica de un arrendamiento financiero o de una hipoteca por la que se
garantice el precio de venta de un bien mueble. En cada uno de estos tres
casos, la operacion garantizada puede concernir a un bien inmaterial, incluso
a un derecho de propiedad intelectual, pese a que esto no sea frecuente. Por
ultimo, conforme a otro grupo de ordenamientos, serd posible constituir una
“hipoteca” o una ‘“carga fija” para garantizar la obligacion de pago del
comprador de propiedad intelectual y, en tales casos, la “hipoteca” o la
“carga fija” pueden prevalecer sobre una “carga flotante” preexistente (véase
un andlisis de las cargas fijas y flotantes en la Guia, capitulo II, parrafo 67).

257. La normativa aplicable a la financiacién de adquisiciones en el régimen
recomendado en la Guia tiene por objeto racionalizar y simplificar diversas
técnicas juridicas por las que los acreedores pueden obtener una garantia
del pago del precio de adquisicién de un bien corporal. Para conseguir una
paridad general entre los regimenes aplicables a los bienes corporales y a
los derechos de propiedad intelectual, se habrian de hacer varios ajustes
béasicos en el régimen recomendado en la Guia. Mas concretamente, seria
necesario:

a) Disponer explicitamente que cabrd constituir garantias reales del
pago de la adquisicidon no sélo de bienes corporales sino también de pro-
piedad intelectual;

b)  Prever que los Estados podrdn adoptar un enfoque ya sea unitario
0 no unitario respecto de las garantias reales de adquisiciones;
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c¢) Eliminar toda referencia que se haga a la posesién o al acto de
entrega del bien gravado; y

d) Distinguir conforme proceda entre la financiaciéon de adquisicio-
nes garantizada directamente por la propiedad intelectual en si y la finan-
ciacién de adquisiciones garantizada por el valor de la licencia o sublicencia
de dicha propiedad intelectual.

258. Ademads de esos ajustes generales, tal vez se necesiten ciertos ajustes
mads especificos. Estos concernirian a: a) la oponibilidad a terceros y la
prelacion de una garantia real del pago de la adquisicion de la propiedad
intelectual; b) la prelacion especial de una garantia real inscrita en un registro
de la propiedad intelectual; y c) la prelaciéon de una garantia real que se
extienda al producto de la propiedad intelectual gravada. Estos ajustes mds
especificos se estudian a continuacion.

1. Oponibilidad a terceros y prelacion de una garantia real
del pago de una adquisicion de propiedad intelectual

259. En el capitulo relativo a la financiaciéon de adquisiciones, la Guia hace
una distincién entre tres tipos distintos de bienes corporales, a saber, los
articulos de consumo, las existencias, y otros bienes que no sean ni articulos
de consumo ni existencias (como seria el caso de los bienes de equipo
industrial). El régimen recomendado en la Guia dispone que una garantia
real del pago de la adquisicién de articulos de consumo (es decir, de bienes
que el otorgante utilice o tenga la intencién de utilizar para fines personales,
familiares o domésticos; véase la terminologia en la introduccién de la Guia,
seccién B, parrafo 20) serd automaticamente oponible a terceros a raiz de su
creacion (es decir, serd oponible sin necesidad de inscripcién) y gozard de
prelacion sobre toda garantia real no destinada a financiar esa adquisicién
(véase la Guia, recomendacién 179).

260. El régimen recomendado en la Guia ofrece dos variantes para obtener
la oponibilidad a terceros de las garantias del pago de la adquisicién de
existencias y de bienes de equipo. Conforme a la primera, una garantia real
del pago de la adquisicion de bienes corporales que no sean ni articulos de
consumo ni existencias (es decir, bienes de equipo) gozaria de prelacion
sobre toda garantia concurrente que no esté destinada a financiar la adqui-
sicién del bien gravado, pero que haya sido constituida por el mismo otor-
gante sobre el mismo bien, siempre que el acreedor garantizado de la
adquisicioén conserve la posesion del bien o que se haya inscrito un aviso
de la garantia real de adquisiciones dentro de un breve plazo a partir del
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momento en que otorgante obtenga la posesién del bien gravado (véase la
Guia, recomendacion 180, variante A, apartado a)). Otra seria la regla apli-
cable si la garantia real estd constituida sobre existencias (sobre bienes
destinados por el otorgante a ser vendidos, arrendados o licenciados en el
curso normal de su negocio; véase la terminologia en la introduccién de la
Guia, seccion B, parrafo 20). En este supuesto, el acreedor garantizado de
la adquisicién deberd haber retenido la posesién del bien o la inscripcién
de la garantia real de adquisiciones en el registro general de las garantias
reales deberd hacerse antes de la entrega de las existencias al otorgante, y
todo acreedor garantizado por una garantia previamente inscrita, pero no
destinada a garantizar el pago de su adquisicidn, serd notificado, también
antes de la entrega de las existencias al otorgante, de la intencién del
acreedor garantizado por una garantia real del pago de las existencias de
hacer valer dicha garantia (véase la Guia, recomendacion 180, variante A,
apartado b)). Con arreglo a una segunda variante, no se harfa en cambio
distincién alguna entre las existencias y los bienes que no sean ni articulos
de consumo ni existencias. En este caso, la regla aplicable con arreglo a
la primera variante a los bienes que no sean existencias seria aplicable a
todo tipo de bienes que no sean articulos de consumo (véase la recomen-
dacién 180, variante B).

261. A fin de adaptar el régimen recomendado en la Guia al contexto de
la propiedad intelectual se habrian de efectuar los ajustes siguientes. En todo
supuesto en el que el otorgante utilice o pretenda utilizar la propiedad inte-
lectual que sea objeto de una garantia real del pago de su adquisicién para
fines personales, familiares o domésticos, dicha garantia seria tratada con-
forme al régimen aplicable a una garantia real del pago de la adquisicion
de articulos de consumo. En todo supuesto en el que la propiedad intelectual
que sea objeto de una garantia real del pago de su adquisicién obre en manos
del otorgante para ser objeto de venta o licencia en el curso normal del
negocio del otorgante, dicha garantia seria tratada conforme al régimen apli-
cable a una garantia real del pago de la adquisicién de existencias. Y en
todo supuesto en el que la propiedad intelectual que sea objeto de una
garantia real del pago de su adquisicién no obre en manos del otorgante
para su venta o licencia en el curso normal de su negocio ni para fines
personales, familiares o domésticos, dicha garantia seria tratada conforme
al régimen aplicable a una garantia del pago de la adquisicién de bienes
corporales que no sean existencias ni articulos de consumo. Al adaptar el
régimen recomendado en la Guia a los derechos de propiedad intelectual,
la expresion “venta, arriendo o licencia” deberd adaptarse también de modo
que corresponda al nuevo contexto y sea compatible con el derecho interno
de la propiedad intelectual. Por ejemplo, si en virtud del derecho interno de
la propiedad intelectual esta propiedad no puede ser objeto estrictamente de
una “venta”, el término “venta” deberd entenderse como una ‘“cesién” de la
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propiedad intelectual. De igual modo, si conforme al derecho interno de la
propiedad intelectual esta propiedad no puede ser objeto estrictamente de
un “arriendo”, este término deberd entenderse como “licencia” de propiedad
intelectual.

262. Puesto que la posesion de la propiedad intelectual puede obedecer a
multiples propésitos, en este capitulo deberd mencionarse siempre el propo-
sito principal (o predominante) de la propiedad intelectual. EI mismo criterio
deberia utilizarse para determinar si una operacion corresponde al curso
normal de los negocios o si se basa en condiciones estdndar acordadas sin
negociacion. Asi pues, si el otorgante posee la propiedad intelectual princi-
palmente para fines de venta o de licencia, las operaciones relacionadas con
esa propiedad intelectual serdn normalmente operaciones realizadas en el
curso normal del negocio del otorgante.

263. De efectuarse estos ajustes, las reglas relacionadas con la oponibilidad
a terceros y con la prelacion de una garantia real del pago de la adquisicién
de propiedad intelectual serian las siguientes. En supuestos en los que la
propiedad intelectual haya sido adquirida para fines personales, familiares o
domésticos, la garantia real del pago de esa adquisicién serfa automética-
mente oponible a terceros a rafz de su creacion (es decir, seria oponible sin
necesidad de inscripcién) y gozaria de prelacion frente a toda garantia con-
currente no destinada a garantizar el pago de la adquisicién del bien gravado
(transponiendo la recomendacion 179). Respecto de la propiedad intelectual
incorporada a existencias o a bienes de equipo, seria preciso transponer las
dos variantes enunciadas en la Guia. Conforme a la variante A, una garantia
real del pago de propiedad intelectual o de una licencia destinada a ser
utilizada en el negocio del licenciatario y no a ser licenciada o sublicenciada
respectivamente, gozaria de prelacién sobre toda otra garantia otorgada sobre
el mismo bien por el mismo otorgante, siempre y cuando se haya inscrito
un aviso de tal garantia en el registro general de las garantias reales dentro
de un plazo breve a partir del momento en que el otorgante haya adquirido
la propiedad intelectual o la licencia (transponiendo la recomendacién 180,
variante A, apartado a)). Conforme también a esta variante, una garantia real
del pago de propiedad intelectual o de una licencia que no sea adquirida
por el otorgante para ser utilizada en su negocio sino para ser licenciada o
sublicenciada, segin corresponda, gozaria de prelacién sobre otra garantia
real otorgada por el mismo otorgante sobre ese mismo bien, siempre y
cuando se haya inscrito un aviso de la garantia real del pago de la propiedad
intelectual adquirida en el registro general de las garantias reales antes de
conceder la licencia, y siempre que se haya notificado a los acreedores
garantizados por una garantia real anteriormente inscrita, pero no destinada
a garantizar el pago de esa adquisicion, también antes de conceder la licen-
cia, de la intencién del acreedor garantizado por la garantia del pago de una
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adquisicién de ejercitar esa garantia (transponiendo la recomendacion 180,
variante A, apartado b)). Conforme a la variante B, el régimen aplicable a
los derechos de propiedad intelectual adquiridos para ser utilizados en el
negocio del otorgante, y no para ser licenciados o sublicenciados, seria apli-
cable a todo tipo de derechos o de licencias de propiedad intelectual (trans-
poniendo la recomendacion 180, variante B).

2. Prelacion de una garantia real inscrita en un registro
de propiedad intelectual

264. Por regla general, el régimen recomendado en la Guia no tratard de
modificar regla alguna que sea aplicable a un registro especial, ya sea en lo
referente a la oponibilidad a terceros (véanse las recomendaciones 34, 38 y
42) o a la prelacién (véase la Guia, recomendaciones 77 y 78). Este mismo
criterio se ha adoptado respecto del capitulo relativo a la financiacién de
adquisiciones (véase la recomendacién 181). De ello dimanan dos conse-
cuencias. En primer lugar, la prelacion especial reconocida a una garantia
real del pago de una adquisicién sobre otra garantia anteriormente inscrita
pero no destinada a garantizar el pago de esa adquisicion, serd aplicable
Unicamente a las garantias inscritas en el registro general de las garantias
reales y no a las garantias reales inscritas en un registro especial. En segundo
lugar, el orden de prelacién general previsto por la norma legal aplicable
para las garantias inscritas en un registro especial serd respetado por el
régimen recomendado en la Guia, con independencia de si la garantia real
es o no una garantia real de adquisiciones. Por ello, si las reglas de un
registro especial prevén una prelacion basada exclusivamente en el momento
de la inscripcién, una garantia real del pago de la propiedad intelectual
adquirida que esté inscrita en un registro de propiedad intelectual no tendra
mayor prelacién que otra garantia real anteriormente inscrita en dicho regis-
tro. Ahora bien, si las reglas de prelacion de registro especial reconocen la
prelacién de una garantia real del pago de la propiedad intelectual inscrita
con posterioridad, esta prelacién tampoco se veria afectada por el régimen
recomendado en el Guia.

265. El enfoque recomendado en la Guia esta justificado por la necesidad
de evitar interferencias con el régimen de los registros especiales. Ahora
bien, ello no facilita la financiacién de adquisiciones en la medida en que
el régimen de un registro de la propiedad intelectual no asigna una prelacién
especial frente a las garantias reales para adquisiciones de propiedad inte-
lectual. Como ya se ha mencionado (véase el parrafo 129 supra), todo Estado
que promulgue las recomendaciones de la Guia tal vez desee revisar su
derecho interno de la propiedad intelectual con miras a determinar si debe
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permitirse la inscripcion de una garantia real en un registro de la propiedad
intelectual. Esos Estados tal vez deseen también hacer aplicable la prelacion
especial de una garantia real del pago de una adquisicién a toda garantia
real del pago de una adquisicién que haya sido inscrita, conforme proceda,
en un registro de la propiedad intelectual.

266. El siguiente ejemplo tal vez sirva para aclarar las razones que acon-
sejarfan adoptar dicho enfoque. El Estado A, que ha adoptado el régimen
recomendado en la Guia, decide también permitir la inscripcién de avisos
de las garantias constituidas sobre propiedad intelectual (incluso sobre pro-
piedad intelectual futura) en el correspondiente registro de la propiedad
intelectual como método para dotar a esas garantias de oponibilidad a ter-
ceros. Un banco, que ha abierto un crédito al otorgante, ha obtenido del
otorgante una garantia real sobre todos sus derechos de propiedad intelectual
actuales y futuros. El banco ha obtenido la oponibilidad de su garantia al
hacerla inscribir en dicho registro especial. La garantia otorgada sobre cada
uno de esos derechos futuros no serd oponible a terceros hasta que el otor-
gante adquiera el derecho previamente gravado. No obstante, conforme al
orden de prelaciéon general recomendado por la Guia, que ese Estado habra
presumiblemente adoptado, de permitirse en dicho Estado la inscripcion de
avisos de una garantia real sobre derechos futuros de propiedad intelectual,
la prelacién de esa garantia datard de la fecha de su inscripcién en ese
registro (véase la recomendacién 76).

267. Ese mismo otorgante desea ulteriormente adquirir un determinado
derecho de propiedad intelectual a crédito. El vendedor sélo venderd dicho
derecho a crédito si se le otorga una garantia real sobre el derecho de pro-
piedad intelectual vendido que garantice la suma pendiente de pago del
precio de dicho derecho. Conforme al régimen recomendado en la Guia y
teniendo en cuenta en particular la recomendacién 4 b), dicho vendedor no
podré adquirir la prelacion especial otorgable al financiador del pago de una
adquisicion respecto de una garantia real ya inscrita que no esté destinada
a garantizar el pago de una adquisicién, a menos que el derecho interno de
la propiedad intelectual asi lo disponga. Lo que significa que, aun cuando
el vendedor que desee obtener la prelacion especial de una garantia del pago
de una adquisicion adopte todas las medidas requeridas para reclamar ese
derecho e inscriba un aviso, una garantia real respecto de la cual se haya
inscrito una notificacién o documento en un registro especial, esa garantia
siempre gozard de prelacion sobre una garantia real respecto de la cual se
haya inscrito un aviso en el registro general (véase la Guia, recomenda-
cion 77). Por ello, si el régimen del registro especial permite la inscripcién
de garantias reales sobre propiedad intelectual, pero al mismo tiempo no
prevé una prelacidn especial para los financiadores de adquisiciones, toda
garantfa real sobre propiedad intelectual actual y futura inscrita antes en el
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registro pertinente de la propiedad intelectual gozara de prelacion sobre los
derechos de un financiador de adquisiciones que adquiera una garantia real
sobre propiedad intelectual en venta que inscriba un aviso en el registro
general de las garantias reales. El vendedor habria pues de recurrir a una
operacion de retencion de la titularidad sobre el derecho de propiedad inte-
lectual vendido, a condicién de que el derecho interno de la propiedad
intelectual reconociera este enfoque (véanse los parrafos 280 a 283 infra).
La misma situacién podria producirse si: a) el otorgante procura adquirir
una licencia exclusiva, que se trate como una transferencia de la propiedad
intelectual en si; b) un licenciante estd dispuesto a otorgar una licencia no
exclusiva a crédito si se le concede una proteccion adicional a la que obten-
dria mediante la simple rescision del acuerdo de licencia; c¢) un licenciatario,
en su calidad de sublicenciante, estd dispuesto a otorgar una sublicencia no
exclusiva sélo si puede adquirir una garantia real sobre los derechos de la
sublicencia y sobre todo derecho al cobro de las regalias abonables al subli-
cenciatario por un subsublicenciatario; y d) la financiacién de la adquisicion
procede no del propietario en su condicién de cedente o licenciante, ni del
licenciatario en su condicién de sublicenciante, sino de un tercero que otor-
gue el préstamo.

268. No obstante, en muchas situaciones si un cedente o licenciante de
propiedad intelectual sujeta a inscripcidén en un registro especial financia la
adquisicion de la propiedad intelectual por el cesionario o de la licencia por
el licenciatario, puede obtener beneficios de un acreedor garantizado de
adquisiciones. Esto ocurre cuando el régimen permite la inscripciéon de garan-
tias reales en general, pero no permite la inscripcién de garantias reales sobre
propiedad intelectual futura. En tales casos, el acreedor garantizado de un
cesionario o licenciatario tinicamente puede hacer la inscripcion tras haberse
inscrito la transferencia o la licencia. Por ejemplo, al mismo tiempo que A
inscribe una transferencia o licencia bajo crédito en beneficio de B, A inscribe
un aviso de una garantia real sobre la propiedad intelectual para respaldar
toda obligacién de pago incumplida. Debido al distinto funcionamiento de
los registros especiales (inscripcién de bienes especificos), el financiador
general de B sdlo podrd efectuar la inscripcién una vez que esté inscrita la
transferencia o licencia a B. Asi pues, A obtendrd necesariamente su garantia
antes que el financiador general de B, y A tendra funcionalmente la misma
prelaciéon que un financiador de adquisiciones. En otras palabras, en tales
casos, el hecho de que una regla equivalente a la de la recomendacién 181
no sea aplicable al registro de la propiedad intelectual no impedird que el
vendedor o el licenciante obtengan prelacién. Sin embargo, esto beneficiara
unicamente al cedente o al licenciante que financien la adquisicién de la pro-
piedad intelectual por el cesionario o de la licencia por el licenciatario, y no
permitird obtener automdticamente prelacién a un prestamista que financie
al cesionario o al licenciatario. Ese financiador de adquisiciones Unicamente
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podria obtener prelacién en primer lugar si fuera el primer acreedor garan-
tizado que inscribiera un aviso de su garantia real en el registro especial una
vez inscrita la transferencia o la licencia.

3. Prelacion de una garantia sobre el producto de la propiedad
intelectual gravada

269. Un rasgo esencial del régimen recomendado en la Guia para la finan-
ciacién de adquisiciones se refiere al tratamiento que se dard a las garantias
reales del pago del precio de una adquisicién sobre el producto de un bien
gravado. La regla general enunciada por el régimen recomendado en la Guia
es que la prelacion de una garantia real que se extienda al producto del bien
gravado debe seguir siendo la prelacién que se haya reconocido a dicha
garantia respecto del bien originariamente gravado (véase la Guia, recomen-
daciones 76 y 100). A diferencia de lo previsto en esa regla, la prelacién
de una garantia real sobre el producto de un bien gravado por una garantia
real del pago del precio de su adquisicién no seguird siendo automaticamente
la prelacién de la garantia constituida sobre el bien originariamente gravado.
Una vez mds, se debe hacer una distincién entre los articulos de consumo,
las existencias y los bienes que no sean ni articulos de consumo ni existen-
cias, como pudiera ser el equipo industrial (véase la recomendacion 185).
Al igual que respecto del bien originariamente gravado, la Guia ofrece mas
de una posibilidad.

270. Con arreglo a la variante A, una garantia real sobre el producto de
bienes corporales que no sean ni existencias ni bienes de consumo goza de
la misma prelacién que se haya reconocido a la garantia real del pago del
bien originariamente gravado (véase la Guia, recomendacion 185, variante
A, apartado a)). Ahora bien, una garantia real sobre el producto de unas
existencias s6lo gozard de esa misma prelacién si el producto no estd en
forma de créditos por cobrar, de titulos negociables, de derechos al cobro
de fondos depositados en una cuenta bancaria o de derechos al cobro del
producto de una promesa independiente (recomendacién 185, variante A,
apartado b)). Con arreglo a la variante B, la garantia real que se extienda
al producto del bien originariamente gravado gozard unicamente de la pre-
lacién de una garantia real no destinada a financiar el pago de dicho bien
(recomendacion 185, variante B). El resultado de la transposicién de una u
otra variante a una garantia real del pago de la propiedad intelectual adqui-
rida serd que esa garantia seguird gravando el producto de la propiedad
intelectual licenciada o sublicenciada. Otra consecuencia sera que la garantia
real sobre las regalias no tendrd la prelacion especial de una garantia real
del pago de una adquisicion.
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271. Cabe pensar que esta transposicion directa no da un resultado 6ptimo
en el caso de una garantia real del pago de la adquisiciéon de propiedad
intelectual. Por ejemplo, los propietarios y los licenciantes de propiedad
intelectual suelen depender de su derecho al cobro de las regalias para finan-
ciar el desarrollo de nuevas ideas amparadas por un derecho de propiedad
intelectual. Ademads, si los derechos de los acreedores garantizados con una
garantia real sobre todos los bienes de los licenciatarios gozaran siempre de
prelacion sobre los derechos de los acreedores garantizados con una garantia
real sobre los derechos del propietario o del licenciante de la propiedad
intelectual, el propietario o el licenciante no podria valerse eficazmente de
su derecho al cobro de las regalias a titulo de garantia para obtener crédito.
Sin embargo, cabe también aducir, en sentido contrario, que los propietarios
y licenciantes de propiedad intelectual podrian conseguir un resultado equi-
valente asegurandose de que ellos o sus acreedores garantizados obtuvieran:
a) una garantia real sobre el derecho al cobro de cierto porcentaje de las
subregalias abonables por los sublicenciatarios al licenciatario, en su condi-
cién de sublicenciante, u obteniendo una cesién pura y simple de ese derecho
al cobro, y haciendo inscribir un aviso de la garantia real o del derecho al
cobro obtenido en el correspondiente registro de la propiedad intelectual
antes de la inscripcion en ese registro de un acreedor garantizado del licen-
ciatario; b) una garantia real sobre el derecho al cobro de cierto porcentaje
de las subregalias abonables por los sublicenciatarios al licenciatario, en su
condicién de sublicenciante, u obteniendo una cesidn pura y simple de ese
derecho al cobro, y haciendo inscribir en primer lugar un aviso de esa
garantia real o de ese derecho al cobro en el registro general de las garantias
reales; o c¢) un acuerdo de subordinacion de parte del acreedor garantizado
del licenciatario.

272. Dado que la transposicion de las recomendaciones de la Guia al con-
texto de la propiedad intelectual tiene por objeto conseguir que las garantias
reales del pago de la adquisicién de bienes corporales y las garantias reales
del pago de la adquisicién de propiedad intelectual gocen de un trato equi-
valente, lo preferible serd prever que el resultado sea el mismo en uno y
otro supuesto. Esta solucidn seria particularmente importante para el supuesto
de que el otorgante constituyera una garantia real general sobre todos sus
bienes actuales y futuros tanto corporales como inmateriales. En el Suple-
mento se aconseja, por tanto, que el régimen recomendado en la Guia para
la garantia real sobre el producto de un bien corporal originariamente
gravado, que sea objeto de una garantia real del pago de su adquisicion,
sea transpuesto sin mas modificacién al régimen aplicable a la financiacién
de adquisiciones de propiedad intelectual (véase la recomendacidon 247
infra). De esta forma se estableceria un equilibrio adecuado entre las nece-
sidades del licenciante de cobrar regalias y las necesidades del financiador
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que conceda el crédito al licenciatario basandose en los derechos de este al
pago de subregalias. Por ejemplo, en caso de incumplimiento del licencia-
tario en el pago de las regalias, el licenciante tendrd normalmente el derecho
de rescindir el contrato de licencia y recuperar la propiedad intelectual licen-
ciada. Si el acreedor garantizado del licenciatario (cuya garantia real sobre
los derechos de cobro de regalias como productos de la propiedad intelectual
tendrd prelacion respecto de la garantia real del acreedor garantizado del
licenciante) desea poder obtener beneficios de la propiedad intelectual licen-
ciada, el acreedor garantizado deberd subsanar el incumplimiento, abonando
las regalias adeudadas e incluso las regalias futuras. Por otra parte, si el
acreedor garantizado del licenciatario no aspira a ello, podrd retener las
regalias ya recaudadas pero no estard facultado para cobrar regalias futuras
si el licenciante revoca la licencia. Esto significa que, desde la perspectiva
del licenciante, el riesgo fundamental es que el licenciatario o su acreedor
garantizado cobren las regalias, pero no las abonen al licenciante. El licen-
ciante podrd reducir este riesgo mediante cldusulas contractuales relativas a
las fechas de la contabilidad y los pagos.

4. Ejemplos ilustrativos de la forma en que las recomendaciones de
la Guia en materia de financiacion de adquisiciones son aplicables
en el contexto de la propiedad intelectual

273. Los siguientes ejemplos tal vez sirvan para aclarar de qué forma las
recomendaciones de la Guia serian aplicables en el contexto de la propiedad
intelectual. En todos ellos, el propietario o un acreedor garantizado ulterior
que financie la adquisicion o la licencia de propiedad intelectual ha obtenido
una garantia real del pago del precio de adquisicién de la propiedad gravada
con prelacidn especial respecto de toda otra garantia real sobre dicha pro-
piedad intelectual que no esté destinada a garantizar el pago del precio de
su adquisicién, siempre que se cumplan las condiciones descritas en
esos ejemplos.

a) Garantia real de adquisiciones sobre propiedad intelectual utilizada
en el negocio del otorgante concedida en garantia del pago de su
precio de compra

274. B ha otorgado una garantia real sobre todos sus bienes muebles
(incluida su propiedad intelectual) presentes y futuros a su acreedor garan-
tizado, el cual adopta las medidas requeridas para hacer que esa garantia
real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B adquiere una patente
directamente de su propietario con el fin de utilizarla en su negocio. De
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conformidad con el acuerdo concertado entre B y el propietario de la patente,
B se compromete a pagar gradualmente al propietario el precio de compra
y otorga a este una garantia real de adquisiciones sobre la patente para
respaldar su obligacién de abonar el precio de compra. El propietario hace
oponible a terceros la garantia real dentro de un breve plazo de unos 20
a 30 dias a partir del momento en que B obtiene la patente. La garantia real
del propietario de la patente es una garantia real del pago del precio de
compra de la patente y goza de prelacion frente a la garantia real del acreedor
garantizado (véase la recomendacién 180, variante A, apartado a), o
variante B, apartado b)). La cuestiéon de si la prelacién de la garantia real
del propietario se hard extensiva al producto reportado por la patente, ya
sea en forma de créditos por cobrar, de titulos negociables, de derechos al
cobro de los fondos depositados en una cuenta bancaria, o de derechos a
percibir el producto de una promesa independiente, dependera de la version
de la recomendacion 185 que cada Estado adopte. Conforme a la variante A,
la prelacién de la garantia real del propietario se hard extensiva al producto
del bien gravado (véase la recomendacién 185, variante A, apartado a),
transpuesta). Conforme a la variante B, la garantia real del propietario sobre
el producto del bien gravado gozaria meramente de la prelacién de una
garantia real no destinada a financiar adquisiciones (véase la recomenda-
cién 185, variante B, tal como fue transpuesta).

b) Garantia real de adquisiciones sobre propiedad intelectual utilizada
con fines de venta o licencia otorgada en garantia del pago de su
precio de compra

275. B otorga una garantia real sobre todos sus bienes muebles (incluida
su propiedad intelectual) presentes y futuros a su primer acreedor garanti-
zado, el cual adopta las medidas necesarias para hacer que su garantia real
sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B adquiere una patente de su
propietario con el fin de licenciarla a terceros en el curso normal de su
negocio. B obtiene los fondos necesarios para pagar al propietario el precio
de compra de la patente tomdndolo prestado de su segundo acreedor garan-
tizado, al cual B otorga una garantia real sobre la patente para respaldar su
obligaciéon de reembolsar el crédito. Antes de que B obtenga la patente, el
segundo acreedor garantizado: a) adopta las medidas requeridas para hacer
que su garantia sea oponible a terceros; y b) notifica al primer acreedor
garantizado que él, en cuanto segundo acreedor garantizado, dispondra
de una garantia real de adquisiciones. Al ser la garantia real del segundo
acreedor garantizado una garantia real de adquisiciones, dicha garantia
gozard de prelacion frente a la garantia real del primer acreedor garantizado
(véase la recomendacion 180, variante A, apartado b), y variante B, apar-
tado b), tal como fueron transpuestas). La prelacion de la garantia real del
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segundo acreedor garantizado no se hard extensiva al producto de la patente
abonado en forma de créditos por cobrar, de titulos negociables, de derechos
al cobro de los fondos depositados en una cuenta bancaria y de derechos a
percibir el producto de una promesa independiente, aunque si se hard exten-
siva a otros tipos de productos (véase la recomendaciéon 185, variante A,
apartado b), y variante B, tal como fueron transpuestas).

c) Garantia real de adquisiciones sobre una licencia de propiedad
intelectual utilizada en el negocio del otorgante concedida en garantia
del pago del precio de la licencia

276. B ha otorgado una garantia real sobre todos sus bienes muebles
(incluida su propiedad intelectual) presentes y futuros al acreedor garan-
tizado, el cual ha tomado las medidas requeridas para hacer que su garantia
real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B obtiene una licencia
del propietario de una patente a fin de poder utilizarla en sus negocios. B
accede a pagar gradualmente al propietario el precio de la licencia y con-
cede a este ultimo una garantia real sobre los derechos de B como licen-
ciatario en garantia de su obligacién de pago. El propietario procede a
hacer lo requerido para que su garantia sea oponible a terceros dentro de
un breve plazo de unos 20 a 30 dias a partir del momento en que B obtiene
la licencia. Al ser la garantia adquirida por el propietario sobre los derechos
de B nacidos del acuerdo de licencia una garantia real de adquisiciones,
dicha garantia gozard de prelacién sobre la garantia del acreedor garanti-
zado (véase la recomendacion 180, variante A, apartado a), o variante B,
apartado b), tal como fueron transpuestas). La cuestién de si la prelacion
de la garantia real del propietario se hard extensiva al producto de los
derechos de B como licenciatario abonado en forma de créditos por cobrar,
de titulos negociables, de derechos al cobro de los fondos acreditados en
una cuenta bancaria o de derechos a percibir el producto de una promesa
independiente dependerd de la version de la recomendaciéon 185 que cada
Estado adopte. Conforme a la variante A, la prelacién de la garantia real
del propietario se hard extensiva al producto de los derechos gravados
(véase la recomendacion 185, variante A, apartado a), tal como fue trans-
puesta). Conforme a la variante B, la garantia real del propietario sobre
el producto de los derechos gravados gozaria meramente de la prelacion
de una garantia real no destinada a financiar adquisiciones (véase la reco-
mendacién 185, variante B, tal como fue transpuesta). Conviene sefialar
que los derechos del propietario nacidos de su garantia real son indepen-
dientes y estdn sujetos a requisitos distintos de los del derecho que pueda
tener, en virtud del acuerdo de licencia, a revocar la licencia si B incumple
las obligaciones que le imponga tal acuerdo.
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d) Garantia real de adquisiciones sobre una licencia de propiedad
intelectual utilizada con fines de venta o licencia otorgada en garantia
del pago del precio de compra de la licencia

277. B otorga una garantia real sobre todos sus bienes muebles actuales y
futuros (incluida su propiedad intelectual) al primer acreedor garantizado,
el cual adopta las medidas requeridas para hacer que su garantia real sea
oponible a terceros. Subsiguientemente, B obtiene una licencia del titular de
una patente a fin de sublicenciarla a terceros en el curso normal de su
negocio. B obtiene los fondos necesarios para pagar el precio de la licencia
tomdandolos prestados de un segundo acreedor garantizado, al cual B otorga
un gravamen sobre sus derechos, en cuanto licenciatario, en garantia de su
obligacién de reembolso del crédito. Antes de que B obtenga la licencia, el
segundo acreedor garantizado: a) adopta toda medida requerida para hacer
que su garantia sea oponible a terceros; y b) notifica al primer acreedor
garantizado que él, en cuanto segundo acreedor garantizado, dispondra de
una garantia real de adquisiciones sobre el bien gravado. Al ser la garantia
real del segundo acreedor garantizado una garantia real de adquisiciones,
gozard de prelacién sobre la garantia real del primer acreedor garantizado
(véase la recomendaciéon 180, variante A, apartado b), y variante B, apar-
tado b), tal como fueron transpuestas). La prelacion de la garantia real del
segundo acreedor no se hara extensiva al producto de la licencia abonado
en forma de créditos por cobrar, titulos negociables y derechos al cobro de
los fondos acreditados en una cuenta bancaria, aunque si se hard extensiva
a otros tipos de producto (véase la recomendacién 185, variante A, apar-
tado b), y variante B, tal como fueron transpuestas).

e) Garantia real de adquisiciones sobre una licencia de propiedad
intelectual utilizada en el negocio del otorgante concedida en garantia
del pago del precio de la licencia o a efectos de venta o de concesion
de una licencia

278. La empresa informatica B adquiere los derechos de propiedad inte-
lectual de un sistema operativo para computadoras personales en una ope-
racién en la que concede una garantia real sobre el sistema operativo a un
acreedor garantizado en garantia de su obligacién de abonar el precio de
compra. B adquiere la propiedad intelectual del sistema operativo con el fin
de ofrecer una licencia de este a toda persona que esté dispuesta a pagar el
precio de la licencia y convenga en cumplir las condiciones del acuerdo de
licencia. B utilizard también el sistema operativo en sus propias computa-
doras personales. Puesto que B utilizard el sistema operativo principalmente
para venderlo o darlo en licencia a terceros, las reglas que se aplican a las



Capitulo IX. La financiacion de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual 137

garantias reales del pago de la adquisicién de existencias seran aplicables a
la garantia real del pago de la adquisicién del acreedor garantizado.

279. El fabricante B adquiere una patente de un componente del equipo
de fabricacién en una operacién en la que concede una garantia real sobre
la patente a un acreedor garantizado en garantia de su obligacién de abonar
el precio de compra. B utilizara la patente en su propio negocio y normal-
mente no ofrecerd licencias de la misma a terceros. Sin embargo, B otorga
licencias para utilizar la patente a dos de sus filiales. Puesto que B no utiliza
la patente principalmente para venderla o licenciarla a terceros, las reglas
que se aplican a las garantias reales del pago de la adquisicién de bienes
distintos de las existencias o de los bienes de consumo serdn aplicables a
la garantia real del pago de la adquisicién del acreedor garantizado.

C. Enfoque no unitario

280. En la seccion B del presente capitulo se trata la cuestion de la finan-
ciacién de adquisiciones garantizada por propiedad intelectual partiendo de
la hipétesis de que el Estado haya adoptado el “enfoque unitario” de la
financiacion de adquisiciones conforme a lo indicado en las recomendaciones
178 a 186 de la Guia. Se parte asimismo de la hipétesis de que si un Estado
adopta el enfoque unitario para la financiacién de adquisiciones de bienes
corporales, deberia adoptar ese mismo enfoque para la financiacién de adqui-
siciones de propiedad intelectual. De lo contrario, se estarfa corriendo el
riesgo de introducir cierta confusién innecesaria en lo relativo a la creacion,
oponibilidad a terceros, prelaciéon y ejecucién de las garantias destinadas a
la financiacién de adquisiciones.

281. Por ello mismo, si un Estado adopta el “enfoque no unitario” para la
financiacién de adquisiciones de bienes corporales, lo razonable es suponer
que ese Estado adoptard también el enfoque no unitario para la financiacién
de adquisiciones de propiedad intelectual. El enfoque no unitario de la finan-
ciacién de adquisiciones de propiedad intelectual puede verse reflejado, por
ejemplo, en ciertas cliusulas o pactos contractuales por los que se prevea
la cesién condicional (que, con arreglo al derecho interno de la propiedad
intelectual, puede referirse a una licencia exclusiva condicional), la retencién
de la titularidad, el arriendo financiero o una operacién similar concertada
respecto de un derecho de propiedad intelectual. Con arreglo al enfoque no
unitario serd, ademds, posible que el propietario o un tercero financiador,
como pudiera ser un banco, obtengan una garantia real respecto del pago
de la propiedad adquirida de la misma indole que la disponible con arreglo
al enfoque unitario.
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282. Cada una de estas operaciones de financiaciéon de adquisiciones es
adaptable con relativa facilidad a la financiacién de la adquisicion de
propiedad intelectual. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con el
enfoque unitario, no serd posible transponer directamente las recomen-
daciones aplicables a las operaciones de retencién de la titularidad y de
arrendamiento financiero a supuestos en los que el licenciatario esté
adquiriendo una licencia no exclusiva. En estos supuestos no cabria
hablar de ningtin derecho retenido por el licenciante que no sea su dere-
cho como propietario (a reserva de lo estipulado en el acuerdo de licen-
cia). El remedio normal de que dispondrd el licenciante en dichos casos
serd el de revocar simplemente la licencia que haya dado. En cambio,
un financiador de la adquisicién que no sea el licenciante (por ejemplo,
un banco que financie la adquisicién de la licencia por el licenciatario)
obtendria una garantia real de adquisiciones ordinaria sobre los derechos
del licenciatario.

283. Al preparar el texto por el que se introduzca el régimen no unitario
para la financiacién de adquisiciones, todo Estado deberia tener en cuenta
dos consideraciones. En primer lugar, a fin de obtener resultados tan
funcionales como los obtenidos al adoptar el enfoque unitario, todo
Estado debera tener en cuenta todas las cuestiones indicadas en la reco-
mendacién relativa al enfoque unitario, conforme se enuncia en este
capitulo (véase la recomendacion 247 infra). En segundo lugar, se habran
de ajustar ciertas disposiciones especiales del régimen que vaya a pro-
mulgarse, al igual que se hizo, respecto de los bienes corporales, con las
recomendaciones 192 a 194 y con la recomendacién 199 de la Guia
(enfoque no unitario) a fin de ajustarlas a lo dispuesto en las recomen-
daciones 180 y 185 de la Guia (enfoque unitario) respectivamente. En
otras palabras, para dotar de funcionalidad a un régimen no unitario de
la financiacién de adquisiciones de propiedad intelectual, los Estados
deberian regular en detalle lo relativo a la oponibilidad a terceros y la
transformacion del derecho de reserva de dominio o de retencién de la
titularidad u otro derecho similar del cedente de un bien en una garantia
real sobre el producto de la propiedad intelectual transferida o sobre el
producto del bien transferido cuya titularidad fue retenida (véase el exa-
men de estos ajustes respecto del enfoque no unitario de la financiacién
de adquisiciones en el capitulo IX de la Guia).
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Recomendacion 247"

Aplicacion a las garantias reales sobre propiedad intelectual de la nor-
mativa propia de las garantias reales sobre el pago de adquisiciones

El régimen deberia disponer que la normativa aplicable a una garantia
real de adquisiciones sobre un bien corporal sea también aplicable a una
garantia real de adquisiciones sobre un derecho o una licencia de propiedad
intelectual. A los fines de aplicar estas disposiciones:

a) La propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual:

i) que el otorgante posea para su venta o licencia en el curso ordi-
nario de su negocio recibird el mismo trato que las existencias; y

ii) que el otorgante utilice o tenga la intencién de utilizar para fines
personales, familiares o domésticos recibird el mismo trato que los
bienes de consumo; y

b) Toda referencia que se haga a:

i) la posesién de un bien gravado por el acreedor garantizado no
serd aplicable;

ii) el momento de la posesioén del bien gravado por el otorgante se
entenderd referida al momento en que el otorgante adquiera la pro-
piedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual gravadas; y

iii) el momento de la entrega del bien gravado al otorgante se enten-
deré referida al momento en que el otorgante adquiera la propiedad
intelectual o la licencia de propiedad intelectual gravadas.

“De poder incluirse en la Guia, esta recomendacién deberfa figurar en el capitulo IX, Financiacién
de adquisiciones, como recomendacién 186 bis.






X. Ley aplicable a una garantia real sobre
derechos de propiedad intelectual

A. Ley aplicable a las cuestiones suscitadas por tal
garantia en cuanto derecho real

1. Finalidad y dmbito de aplicacion

284. Por lo general, las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la
Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (en
adelante, la Guia) sirven para determinar la ley aplicable a la constitucidn,
la oponibilidad a terceros, la prelacion frente a los derechos de reclamantes
concurrentes y el ejercicio o ejecuciéon de una garantia real. También deter-
minan el dmbito territorial de aplicacién de las reglas de derecho sustantivo
recomendadas en la Guia, al determinar cudndo serd aplicable el derecho
sustantivo del Estado que adopte el régimen recomendado en la Guia (véase
la Guia, capitulo X, parrafos 1 a 9).

285. El capitulo X de la Guia no define las garantias reales a las que serdn
aplicables las reglas sobre conflicto de leyes recomendadas en la Guia. Lo
normal es que sea el propio régimen de las operaciones garantizadas de la
ley del foro competente el que determine si una garantia es tipificable o no
como garantia real a efectos de sus reglas de conflicto de leyes. La Guia
aconseja, no obstante, a todo Estado que vaya a adoptar el régimen reco-
mendado en la Guia, conforme al enfoque no unitario de la financiacién de
adquisiciones, que aplique a los derechos de retencion de la titularidad y a
los arrendamientos financieros las reglas de conflicto de leyes aplicables a
las garantias reales (véase la Guia, recomendacién 201). Por igual razén,
dado que la mayoria de las reglas sustantivas del régimen recomendado por
la Guia, que son aplicables a las garantias constituidas sobre créditos por
cobrar, son también aplicables a la cesiéon pura y simple de esos créditos,
la Guia recomienda que el foro competente aplique, a la “cesién pura y
simple” de créditos por cobrar, las reglas de conflicto de leyes aplicables a
una “cesion para fines de garantia” de esos mismos créditos (véase el con-
cepto de “garantia real” en la introduccién de la Guia, seccion B, parrafo 20,
asi como las recomendaciones 3 y 208).

141
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286. En principio, el foro u otra autoridad competente aplicard su propia
ley siempre que se haya de tipificar una cuestion para seleccionar la regla de
conflicto de leyes que le sea aplicable. Como las reglas de conflicto de leyes
recomendadas en la Guia se prepararon para que reflejaran el régimen de
derecho sustantivo en la misma recomendado, el Estado que adopte ese
régimen y esas reglas no tendra dificultad alguna al aplicarlos juntos. Ahora
bien, todo Estado que no haya adoptado el régimen de derecho sustantivo
recomendado por la Guia podria tener dificultades al aplicar esas reglas de
conflicto de leyes. Por ejemplo, puede suceder que la ley sustantiva de un
Estado trate la constitucién de la garantia y su oponibilidad a terceros como
una Unica cuestion, mientras que las reglas de conflicto de leyes recomen-
dadas por la Guia las tratan como dos cuestiones distintas, por lo que las
remiten a la ley de distintos Estados. Cabe observar que, al seguir el criterio
adoptado por la mayoria de los Estados, la Guia hace una distincion entre
el acuerdo constitutivo de una garantia real, en cuanto derecho real (que se
regird por la ley de determinado lugar; véanse las recomendaciones 203 y
208) y los derechos y obligaciones reciprocos, de indole contractual, nacidos
de dicho acuerdo (que suelen regirse por la ley del lugar que elijan contrac-
tualmente las partes; véase la recomendacion 216).

287. De todos modos, la determinacién de si un bien (incluida la propiedad
intelectual) es o no transferible o gravable es una cuestién preliminar que
debera dilucidarse antes de la constituciéon de una garantia real y que no se
aborda en las recomendaciones sobre conflictos de leyes de la Guia. Por
ello, en la medida en que otras reglas de conflictos de leyes remitan lo
relativo a la transferibilidad de la propiedad intelectual a la ley del lugar
(Estado) en donde dicha propiedad esté protegida (la lex loci protectionis,
también llamada lex protectionis), la Guia no afectard a esas reglas. Ello no
se debe al hecho de que el régimen recomendado en la Guia reconozca la
primacia en esta materia del derecho interno de la propiedad intelectual,
sino a que el régimen recomendado en la Guia no se ocupa de esta cuestion.
Por idéntica razén, el régimen sustantivo recomendado en la Guia tampoco
prevalecerd sobre las limitaciones legales impuestas a la transferibilidad
(véase la recomendacion 18).

288. Cuando las reglas sobre conflictos de leyes del régimen recomendado
en la Guia remitan cierta cuestion que concierna a las garantias reales a la
ley de determinado lugar, se entenderd que esa remision se hace a todo el
derecho interno de ese Estado (exceptuandose sus reglas de conflicto de
leyes, a fin de evitar el riesgo de una remisidon de retorno; véase la reco-
mendacién 221), tanto legal como no legal (véase el parrafo 19 de la intro-
duccidén a la Guia), asi como al derecho propio de cada unidad territorial
de un Estado pluriterritorial (véanse las recomendaciones 224 a 227), pero
también a toda norma legal en vigor en dicho Estado a raiz de algtn tratado
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o de alguna otra obligacién internacional que haya contraido. Asi, por ejemplo,
si una regla de conflicto de leyes remite una cuestion relativa a las garantias
sobre propiedad intelectual al derecho interno de un Estado en el que sea
aplicable al respecto una norma de rango legal promulgada por una organi-
zacion regional de integracién econdémica, dicha cuestion se regird por esa
norma®’. Lo mismo cabe decir respecto de toda norma promulgada por una
organizacion internacional, como la OMPI, que sea aplicable en el pais.

289. Cabe también sefialar que, sea cual sea la ley declarada aplicable a
la garantia real, su aplicacidn estard supeditada: a) al orden publico legal
interno y a toda norma de derecho imperativo de la ley del foro (véase la
Guia, recomendacion 222); y b) de declararse la insolvencia del otorgante
de la garantia, a los efectos de la aplicacién de la ley del lugar donde se
abra el procedimiento (la lex fori concursus; véase la recomendacién 223)
sobre toda cuestién relativa a la insolvencia. Debe, por dltimo, sefialarse
que, al igual que toda otra regla recomendada en la Guia, las reglas de
conflicto de leyes tampoco seran aplicables en la medida en que sean incom-
patibles con el derecho interno de la propiedad intelectual o con algin tra-
tado, de haber alguno al respecto, en el que sea parte el Estado del foro
(véase la recomendacién 4 b)).

2. Enfoque recomendado en la Guia respecto de las garantias reales
sobre bienes inmateriales

290. Conforme al régimen recomendado en la Guia, la ley aplicable a la
constitucion, oponibilidad a terceros, prelacion y ejercicio de una garantia
real sobre un bien inmaterial es la ley del lugar donde el otorgante esté
ubicado (véanse las recomendaciones 208 y 218 b)). Conforme a la prictica
seguida en muchos Estados, la Guia contiene recomendaciones especiales
para las garantias constituidas sobre ciertos tipos de bienes inmateriales,
como el derecho al cobro de los fondos acreditados en una cuenta bancaria
(véanse las recomendaciones 209 a 212), pero no para las constituidas sobre
propiedad intelectual. Por ello, si un Estado adopta las reglas de la Guia
sobre conflictos de leyes, haciéndolas aplicables a las garantias reales sobre
propiedad intelectual sin formular ninguna regla especial destinada a la pro-
piedad intelectual, la ley aplicable a la constitucién, la oponibilidad a

2Por ejemplo, a tenor del articulo 16 del Reglamento (CE) nim. 207/2009 del Consejo, comu-
nitarias (véase la nota 8 supra), sus articulos 17 a 24 serdn aplicables a toda cuestion en ellos prevista,
pero a toda cuestién no prevista les serd aplicable el derecho interno del pais donde el propietario
tenga su sede social o su establecimiento (en el interior de la UE) o sus oficinas (conforme al derecho
espafiol).
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terceros, la prelacion y el ejercicio de las garantias reales sobre propiedad
intelectual serd la del Estado en el que esté ubicado el otorgante. La ubica-
cién del otorgante fue definida como el lugar donde el otorgante ejerce su
administracién central, es decir, su sede real, y no meramente su sede esta-
tutaria, y en el caso de que haya sedes en mds de un Estado, la sede central
(véase la recomendaciéon 219). Como ya se indicé (véase el parrafo 289),
la recomendacién 4 b) serd también aplicable, por lo que, de ser incompa-
tibles las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la Guia y las del
derecho interno expresamente referidas a la propiedad intelectual, las reglas
aplicables serdn las del derecho interno.

291. La principal ventaja de adoptar el enfoque basado en la ley del lugar
donde el otorgante esté ubicado radica en que la constitucion, oponibilidad
a terceros, prelacion y ejecucion de las garantias reales se regira por la ley
de un unico Estado. Gracias a ese enfoque un acreedor garantizado que
desee obtener una garantia real sobre todos los bienes inmateriales actuales
y futuros del otorgante (incluidos sus derechos de propiedad intelectual y
otros activos), podria obtener una garantia real, hacerla oponible a terceros,
establecer su prelacion y ejercitarla con arreglo a la ley de un solo Estado,
aun cuando los bienes gravados tengan puntos de conexién con mds de un
Estado. En particular, es probable que se reduzcan asi los gastos de inscrip-
cion registral de la garantia real, al tener que hacerse la inscripcién Unica-
mente en el Estado en el que esté ubicado el otorgante, que seria también
el tnico lugar donde podria consultarla todo tercero interesado, lo que tal
vez facilite la obtencidon de crédito a un precio mds asequible.

292. Otra ventaja importante de que se remita a la ley del lugar (Estado)
donde esté ubicado el otorgante y de que se defina la “ubicacién” como el
lugar donde el otorgante ejerza su administracion central (véase el parrafo
290 supra) reside en que la ley de ese lugar es igualmente la ley del Estado
en que se habrd de abrir el procedimiento de insolvencia principal contra el
otorgante (para el significado de “procedimiento principal” consultense los
articulos 2 b) y 16.3 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia
Transfronteriza)*'. Por ello, es probable que la ley aplicable a la constitucion,
oponibilidad a terceros, prelacidn y ejercicio de una garantia real sea la ley
del mismo lugar que la ley aplicable en materia de paralizacién de actua-
ciones, impugnacién de operaciones, tratamiento de los acreedores garanti-
zados y orden de prelacion de los créditos. Cabe sefialar que si bien resultara
a veces mds fécil determinar la sede estatutaria que la sede real, remitir a
la ley de la sede estatutaria puede motivar que la ley declarada aplicable en
materia de conflictos de leyes haya de ser ignorada por razones de orden

2Ipyublicacién de las Naciones Unidas, nim. de venta S.99.V.3.
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publico o de derecho imperativo de la ley del foro (véase la Guia, recomen-
dacién 222) en todo caso en el que la sede estatutaria no esté en el mismo
lugar que la administracion central del otorgante. Ese seria, por ejemplo, el
caso si la ley del lugar de la sede estatutaria reconoce un orden de prelacion
de las garantias reales que resulte incompatible con el orden de prelacion
del foro competente (lex fori concursus). De todos modos, por las razones
que se dan mas adelante (véanse los parrafos 305 y 306 infra), un enfoque
basado unicamente en la ley del lugar donde el otorgante esté ubicado no
resultaria adecuado para las garantias reales sobre propiedad intelectual.

293. Sin embargo, si el otorgante es un cesionario que ha adquirido la
propiedad intelectual de un titular inicial o intermedio ubicado en un lugar
distinto del de la ubicacion del otorgante, el acreedor garantizado se veria
obligado a consultar el registro de las garantias reales (y, tal vez, el registro
pertinente de la propiedad intelectual, de haber alguno) de ese otro lugar.
Cabe sefialar que, en tal caso, si el titular inicial o intermedio ha otorgado,
a su vez, una garantia real sujeta a la ley del lugar de ubicacién del titular
inicial o intermedio, la ley aplicable seria, conforme a lo previsto en el
régimen recomendado por la Guia, la ley del lugar de ubicacion del otorgante
en el momento en que surgiera el conflicto de prelacion (véase la Guia,
recomendaciones 208 y 220 b)). Conforme al régimen recomendado en la
Guia, salvo en los supuestos indicados, cada cesionario de un bien gravado
lo adquirird sujeto a toda garantia preexistente. De ello resulta que cada
cesionario de la propiedad intelectual gravada la adquiere sujeta a toda garan-
tfa creada por un titular anterior de la misma (véanse las recomendaciones 79
a 82).

294. Debe observarse que si el otorgante se desplaza de un Estado a otro
que haya promulgado el régimen recomendado en la Guia, se aplicaran
reglas adicionales si la ley del Estado de la nueva ubicacién del otorgante
es la ley aplicable. Conforme a este enfoque, si el otorgante se desplaza a
un Estado que haya promulgado el régimen recomendado en la Guia, la
garantia otorgada seguird siendo oponible a terceros durante un breve plazo
sin necesidad de que el acreedor garantizado tome medida alguna, pero, una
vez vencido dicho plazo, el acreedor garantizado debera cumplir, para que
su garantia siga siendo oponible, toda requisito exigido en la nueva ubicacion
del otorgante (véase la Guia, recomendacién 45).

295. Por ejemplo, el titular (A) de un derecho de propiedad intelectual,
ubicado en el Estado X, crea una garantia, a favor de un acreedor garantizado
(AG1), sobre un derecho de propiedad intelectual protegido en el Estado Y,
luego se desplaza al Estado Y, que ha promulgado el régimen recomendado
en la Guia, donde crea otra garantia sobre el mismo derecho a favor de otro
acreedor garantizado (AG2). Si el Estado Y ha promulgado alguna regla que
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remita las cuestiones de prelacion entre acreedores garantizados a la ley del
lugar de ubicacién del otorgante (véase la recomendacién 208) y si cada
garantia real se ha hecho oponible a terceros conforme a la ley del Estado
en virtud de la cual fue constituida, la garantia real del AGl gozard de
prelacion sobre la del AG2 durante un breve plazo, sin necesidad de que el
AGI1 adopte medida alguna al respecto, asi como en adelante siempre que
cumpla con los requisitos que se exijan, para hacerla oponible en el Estado Y.
Dicho resultado no es fruto de una regla de conflicto de leyes sino de una
regla basada en la recomendacion 45. Si, en vez de desplazarse al Estado Y,
A transfiere su derecho de propiedad intelectual a un cesionario (B) sito en
el Estado Y, la determinaciéon de si B adquirird su derecho de propiedad
sujeto o no a la garantia del AG1 se regird por la ley del Estado de ubicacion
del otorgante. De igual modo, la determinacién del rango de la garantia
adquirida por el AG2 respecto de la garantia del AG1 se determinara con-
forme a la ley del Estado de ubicacién del otorgante.

296. Cabe también sefialar que, a tenor del régimen recomendado en la
Guia, para toda cuestion relativa a la constitucién de la garantia, la ubi-
cacion del otorgante habrd de determinarse en funcidén del momento en el
que la garantia se tenga por constituida, mientras que para las cuestiones
relativas a la oponibilidad de la garantia y su prelacion, la ubicacion del
otorgante habra de determinarse en funciéon del momento en que se plantee
la cuestion (véase la recomendacién 220). A resultas de ello, conforme a la
regla, que recomienda la Guia, basada en la ubicacién del otorgante, y en
la medida en que esa regla sea aplicable a las garantias sobre propiedad
intelectual, la constitucién de la garantia del AGI1 se regird por la ley del
Estado X y la constitucién de la garantia del AG2 se regird por la ley del
Estado Y, mientras que la oponibilidad a terceros y la prelacion de la garantia
del AG1 frente al cesionario B y frente a su acreedor (AG2) se regird,
transcurrido un breve plazo (véase la Guia, recomendacion 45), por la ley
del Estado Y.

3. La ley del Estado que confiere la proteccion (lex protectionis)

297. Aunque no se ocupen expresamente de la ley aplicable a las cuestiones
suscitadas respecto de las garantias reales sobre propiedad intelectual, los
convenios internacionales para la proteccion de la propiedad intelectual sue-
len adoptar el principio de la territorialidad. A ello se debe que en los Estados
partes en esos convenios, la ley aplicable a las cuestiones de titularidad y
de proteccién de la propiedad intelectual (por ejemplo, al valor del derecho
del titular de la propiedad intelectual en un Estado frente al derecho de su
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licenciatario o frente a un infractor de esa propiedad ubicados en otro Estado)
sea la lex protectionis. Debe sefalarse que respecto de toda categoria de
propiedad intelectual que esté sujeta a inscripcion en un registro de la pro-
piedad intelectual (por ejemplo, de patentes o de marcas comerciales) nacio-
nal, regional o internacional, la lex protectionis serd la ley del Estado (junto
con todo reglamento regional o internacional que esa ley declare aplicable)
que lleve el registro.

298. Se expresé el parecer” de que el principio del trato nacional consa-
grado en los convenios internacionales de proteccion de la propiedad inte-
lectual impone implicitamente una regla universal a favor de la lex
protectionis para determinar la ley aplicable no sélo a la titularidad de la
propiedad intelectual sino también a las cuestiones que se planteen en rela-
cion con las garantias reales sobre propiedad intelectual. Segtin esa opinion,
disposiciones tales como el parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1883)%, el parrafo 2 del arti-
culo 5 del Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y
Artisticas (1886)* y el parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los aspec-
tos relativos al comercio de la propiedad intelectual (TRIPS)* designan
como factor de conexion pertinente al lugar donde esté protegido el derecho
de propiedad intelectual de que se trate. Es decir, segin esta opinion, los
Estados parte en cualquiera de estos convenios internacionales habrdn de
aplicar también la lex protectionis a las cuestiones planteadas por las garan-
tias reales sobre propiedad intelectual.

299. Con arreglo a esa opinidn, si un acreedor desea obtener una garantia
real oponible y ejercitable sobre un derecho de propiedad intelectual, dicho
acreedor deberd cumplir los requisitos exigibles en el Estado donde ese
derecho exista. Asi pues, la principal ventaja de remitir a la lex protectionis
es que al reconocer los convenios internacionales protectores de la propiedad
intelectual el principio de la territorialidad de la norma, una misma ley sera
aplicable tanto a las garantias reales como a los derechos de propiedad
intelectual. Conviene sefialar que, segin este enfoque, la lex protectionis rige
los aspectos de derecho de propiedad de una garantia real. Pero no serd
necesariamente aplicable a cuestiones puramente contractuales entre el otor-
gante y el acreedor garantizado que se rijan por la ley aplicable al contrato
(lex contractus; véase la seccion B del presente capitulo infra).

2Véase el informe del Grupo de Trabajo VI (Garantias Reales) sobre la labor realizada en su
16° periodo de sesiones (A/CN.9/685, parr. 90).

ZDisponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html

2Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html.

SEstos instrumentos tal vez contengan algunas excepciones que no se consideren pertinentes en
el presente andlisis.
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300. No obstante, designar a la lex protectionis como ley aplicable a las
garantias reales sobre propiedad intelectual tiene también sus inconvenientes.
Muchas operaciones garantizadas habrdn de ser inscritas en registros ubica-
dos en varios paises. Ese seria el caso de: a) toda operacién en la que se
vaya a gravar, en garantia de un crédito, una cartera de derechos de propiedad
intelectual protegidos por la ley de mas de un Estado; b) toda operacién en
la que se vayan a gravar bienes que no sean unicamente propiedad intelectual
protegida por la ley de un unico Estado; y c¢) toda operacién en la que se
vaya a gravar el patrimonio completo del otorgante. Como se explica mas
adelante ello hard que toda operacién financiera garantizada por propiedad
intelectual resulte mas compleja y costosa, al elevar los gastos de inscripcion
de la garantia real y de consulta en el registro. Ademds, si el otorgante no
estd ubicado en el Estado en donde esté protegida la propiedad intelectual
gravada y se abre un procedimiento de insolvencia respecto del otorgante
en el Estado donde €l esté ubicado, remitir lo referente a una garantia real
a la lex protectionis puede dar lugar a que el foro competente rechace la
regla sobre conflictos de leyes por estimarla contraria al orden publico legal
o a alguna norma de derecho imperativo de la lex fori concursus (véase la
Guia, recomendacién 222). Por otra parte, dado que el acreedor garantizado
podrd siempre cumplir los requisitos de la lex protectionis, conforme a lo
previsto en la recomendacién 4 b), hacer una remision legal a la lex protec-
tionis podria privar innecesariamente al acreedor garantizado de su facultad
de optar por acogerse a la ley del Estado de ubicacion del otorgante o por
hacer inscribir su garantia en el registro general de las garantias reales,
reduciendo asi los gastos de la operacion.

4. Otros enfoques

301. La regla previamente mencionada (véanse los parrafos 297 y 298),
por la que se confiere una eficacia extensiva a los convenios internacionales
sobre propiedad intelectual en orden a la determinacién de la ley aplicable a
toda cuestion suscitada por una garantia real sobre propiedad intelectual, no
goza de aceptacion universal. Ademds, existen pocos precedentes sobre la
aplicacion de la lex protectionis a esas cuestiones. Aun en el supuesto de
que dichos convenios internacionales puedan imponer su propia regla de
conflicto de leyes, seguird siendo discutible si esa regla resultard aplicable
a todas las cuestiones que, en cuanto derecho real, plantea este tipo de
garantia, cuestiones que el Suplemento trata de resolver, es decir las con-
cernientes a la constitucién, oponibilidad y ejercicio de una garantia sobre
propiedad intelectual y su prelacion frente a los derechos de reclamantes
concurrentes.
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302. Por ello, aunque se acepte la eficacia extensiva, anteriormente descrita
(véanse los pdarrafos 297 y 298), de los convenios internacionales sobre
propiedad intelectual, seguird siendo no obstante necesario o conveniente
que los Estados formulen reglas de conflicto de leyes aplicables a las cues-
tiones que puedan suscitar las garantias reales sobre propiedad intelectual.
Esas reglas cumplirfan, como minimo, una funcién supletoria respecto de
toda cuestion de conflicto de leyes no resuelta por los convenios internacio-
nales existentes sobre propiedad intelectual.

303. En vista de las consideraciones expuestas, a fin de compaginar el
respeto de la ley aplicable a la propiedad intelectual con las ventajas de
aplicar una tunica ley a las cuestiones relativas a las garantias reales, cabria
combinar la regla de la lex protectionis con la regla de la ley del lugar de
ubicacion del otorgante, remitiendo ciertas cuestiones a la ley del lugar de
ubicacion del otorgante y otras a la lex protectionis. Siempre que estuviera
claro qué ley era aplicable a cada cuestién, algunas cuestiones podrian
regirse por la ley del lugar de ubicacién del otorgante, y otras, por la lex
protectionis. A continuacién en los parrafos 304 a 316 se dan ejemplos de
esos enfoques hibridos.

304. Por ejemplo, el criterio de la ley del lugar de ubicacién del otorgante
podria combinarse como sigue con el de la lex protectionis. En principio,
la ley del Estado de ubicacién del otorgante podria ser aplicable a la cons-
titucién, a la oponibilidad a terceros, a la prelacion y a la ejecucién de una
garantia real sobre propiedad intelectual. Sin embargo, la oponibilidad a
terceros y la prelacién de una garantia real frente al derecho del beneficiario
de una transferencia pura y simple, o del licenciatario, de propiedad inte-
lectual se regirdn por la lex protectionis. Esta regla seria aplicable con inde-
pendencia de que esté o no prevista la inscripcion de la garantia en un
registro de la propiedad intelectual. Conforme a este primer enfoque hibrido,
un acreedor garantizado por una garantia sobre propiedad intelectual tendria
que verificar su derecho con arreglo a la lex protectionis cuando prevea un
conflicto con el cesionario de una transferencia pura y simple de la propiedad
intelectual gravada o con el licenciatario de tal propiedad. En el supuesto
normal de que el beneficiario de la garantia sélo desee ampararse frente a
la insolvencia eventual de su otorgante (a raiz de no poder este pagar a
todos sus acreedores), el acreedor garantizado podra fiarse de la ley del lugar
donde el otorgante de su garantia esté ubicado, al igual que haria si su
garantfa sobre propiedad intelectual estuviera constituida sobre algtin otro
tipo de bien inmaterial (por ejemplo, sobre créditos por cobrar).

305. Cabe decir que esta regla funciona, en los Estados que la han adop-
tado, y que resulta ademds mds econdémica por dos razones. En primer lugar,
el acreedor garantizado podrd siempre inscribir su garantia, conforme a la



150 Guia Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantias Reales sobre P.I.

lex protectionis en el registro pertinente de la propiedad intelectual. En
segundo lugar, si su principal temor es la insolvencia eventual del otorgante
y una controversia con otro acreedor garantizado o con su acreedor judicial,
el acreedor garantizado tinicamente deberd hacer su garantia oponible en el
lugar donde su otorgante esté ubicado (por ejemplo, inscribiendo un aviso
en el registro general de las garantias reales del Estado de ubicacion del
otorgante). En tal caso, el acreedor garantizado estara dispuesto a correr el
riesgo de no hacer la inscripciéon con arreglo a la lex protectionis en el
registro de la propiedad intelectual del Estado en el que esté amparada la
propiedad intelectual, lo cual lo protegeria frente al riesgo de un acto frau-
dulento eventual del otorgante, dado que no abriria un crédito al otorgante
si le creyera capaz de cometer algin acto fraudulento.

306. Ahora bien, este primer enfoque “hibrido” tendria también desventa-
jas. Si el acreedor garantizado desea garantizar su prelacion frente a todo
otro reclamante eventual, tendrd que cumplir los requisitos de la ley protec-
tora de la propiedad intelectual, es decir de la lex loci protectionis. Ello
seria el caso en particular respecto de la prelacion frente a: @) un cesionario
de la propiedad intelectual gravada; b) un licenciatario exclusivo de la pro-
piedad intelectual en lugares en donde se dé a una licencia exclusiva igual
trato que a una transferencia del derecho gravado; y ¢) un acreedor garan-
tizado que, con arreglo a la ley de la propiedad intelectual, haya de ser tratado
como titular de la propiedad intelectual gravada o que esté habilitado para
ejercitar los derechos inherentes a esa titularidad (véanse los parrafos 30,
87, 88 y 222 supra). La necesidad de cumplir esos requisitos podria dificultar
la obtencién de un crédito financiero al hacerlo mas costoso. Ademas, si la
ley del Estado de ubicacién del otorgante no es la ley del Estado protector,
es posible que la garantia real no sea eficaz ni ejecutable conforme a la ley
del Estado protector, a menos que ese Estado haya adoptado una regla sobre
conflictos de leyes que haga referencia a la ubicacién del otorgante. Ademas,
como se ha dicho (véase el parrafo 290), incluso en Estados donde la garantia
real se rija por la ley del lugar en que el otorgante esté ubicado, cabe que
la lex protectionis sea aplicable conforme a lo previsto en la recomenda-
cién 4 b). Cabe observar asimismo que, en particular, si una garantia real
es inscribible en un registro de la propiedad intelectual, la ley del lugar de
ubicacion del otorgante podrd ser declarada no aplicable por ser contraria
al orden publico legal interno o a alguna norma internacional que sea impe-
rativa conforme a la ley del foro (véase la Guia, recomendacién 222).

307. Tal vez fuera posible combinar de otro modo estos dos enfoques. Por
ejemplo, conforme a un segundo enfoque hibrido se remitiria toda cuestién
suscitada por una garantia real sobre propiedad intelectual inscribible en un
registro de la propiedad intelectual (ya sea nacional, regional o internacional)
a la ley del Estado que lleve el registro (enfoque seguido por la Guia
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respecto de todo bien corporal que sea inscribible en un registro especial;
véase la Guia, recomendacion 205). Cabria exceptuar de esta regla toda
cuestion relativa a la ejecucion de una garantia que, por razones de economia
y eficiencia, se remitiria a la ley del lugar donde estuviera ubicado el otor-
gante. Al mismo tiempo, toda cuestién relativa a una garantia sobre propie-
dad intelectual que no esté sujeta a inscripcidon seria remitida a la ley del
lugar de ubicacion del otorgante. Cabria, a su vez, hacer una excepcién a
esta regla respecto de la oponibilidad a terceros y la prelacion de una garantia
sobre propiedad intelectual, que se remitiria a la lex protectionis.

308. La principal ventaja de este enfoque dimana de que toma en consi-
deracién la existencia de registros nacionales, regionales e internacionales
de la propiedad intelectual y la falta de interés probable de los Estados que
llevan dichos registros en adoptar una regla de conflicto de leyes que ignore
su existencia. En la medida en que las normas promulgadas por organiza-
ciones internacionales o regionales prevea la inscripcién registral de los
derechos de propiedad intelectual, les resultard dificil a los Estados miem-
bros de estas organizaciones adoptar una regla que contravenga a la norma-
tiva regional o internacional aplicable. Por ejemplo, los Estados miembros
de la Unién Europea tal vez no estén habilitados para adoptar una regla que
no tome en consideraciéon que, con arreglo al articulo 16 del Reglamento
(CE) 207/2009, las marcas comunitarias han de regirse en primer lugar por
los articulos 17 a 24 de dicho Reglamento, mientras que la ley del lugar,
donde el titular de la marca comercial tenga su sede o establecimiento (en
la UE) o la sede de sus Oficinas (conforme al derecho espafiol), sélo serad
aplicable respecto de las cuestiones no previstas en esos articulos.

309. Este segundo enfoque hibrido tiene también sus inconvenientes. En
la medida en que las garantias sobre ciertos tipos de propiedad intelectual
sean inscribibles en un registro de la propiedad intelectual (por ejemplo,
las patentes y marcas), mientras que otros no lo sean, ello daria lugar a que
las garantias sobre diversos tipos de propiedad intelectual se rijan por dis-
tintas reglas de conflicto de leyes. Ademds, en la medida en que este enfoque
se rige por la lex protectionis, tal distincién no cumple funcién alguna, ya
que la lex protectionis deberia ser aplicable a todo tipo de propiedad inte-
lectual, con independencia de que la lex protectionis prevea o no la inscrip-
cién de determinados derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, en
la medida en que la segunda parte de dicho enfoque es idéntica a la del
primer enfoque hibrido, pero con un dmbito de aplicacién algo menor, sus
ventajas e inconvenientes serian los mismos (péarrafo 306 supra). Més aun, tal
enfoque puede hacer que una transferencia pura y simple de propiedad
intelectual no sujeta a inscripcién resulte mas costosa y compleja. Ello se
debe a que el beneficiario de una transferencia pura y simple de propiedad
intelectual tendria que consultar el registro del lugar de ubicacién del
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otorgante para cerciorarse de que el derecho transferido no era objeto de
una garantia anterior.

310. Ademds, remitir la prelacidn y el ejercicio de una garantia a la ley de
dos lugares distintos puede ser fuente de incoherencias, gastos y complica-
ciones. Por ejemplo: a) cabe que cierta cuestion esté tipificada en un Estado
como cuestion de prelacién y en otro como cuestiéon de ejercicio de la
garantia; y b) las cuestiones de prelacion pueden afectar al ejercicio de la
garantia, al irse a determinar quién estard facultado para hacerse cargo de
una venta ejecutoria y de la distribucién de su producto y cudles son los
derechos adquiridos por el cesionario en una venta extrajudicial de la pro-
piedad intelectual gravada. Para evitar estos problemas, respecto de las
garantias sobre bienes inmateriales, la Guia recomienda que la ley aplicable
al ejercicio de las garantias reales sea la ley aplicable a su prelacién (véase la
Guia, recomendacion 218 b)). Por ultimo, este enfoque obligarfa a consultar
la lex protectionis de todos los Estados interesados para averiguar si esos
Estados permiten la inscripcién de una garantia real sobre propiedad inte-
lectual en un registro de la propiedad intelectual. Por ejemplo, la ley apli-
cable a una garantia real sobre un derecho de autor dependeria de que los
derechos de autor sean inscribibles o no en un registro de la propiedad
intelectual.

311. Otra combinacién posible de los dos enfoques (el tercer enfoque
hibrido) seria la de remitir la constitucién y la ejecucién de una garantia
real a la ley del lugar de ubicacién del otorgante, salvo que las partes con-
vengan en hacer remision a la ley del Estado protector. Conforme a ese
enfoque, cabria remitir la oponibilidad y la prelacién de una garantia real a
la ley del lugar de ubicacién del otorgante, con la sola excepcién de la
oponibilidad a terceros y de la prelacién de una garantia frente a los derechos
de un cesionario o de un licenciatario de la propiedad intelectual gravada,
o de otro acreedor garantizado. Este enfoque: @) dejaria cierta autonomia a
las partes respecto de la constitucion y ejecucion de la garantia; b) remitiria
en general la oponibilidad y la prelacion principalmente a la ley del Estado
protector; y c¢) permitiria que la oponibilidad a terceros y la prelacion de
una garantia frente a un representante de la insolvencia fueran remitidas a
la ley del Estado de ubicacién del otorgante.

312. Pero este enfoque también tendria inconvenientes. En la medida en
que la constitucion y la oponibilidad de la garantia sean remitidas a distintas
leyes, esa regla s6lo seria aplicable por Estados que traten esas dos cues-
tiones como cuestiones distintas (es decir, que sigan el enfoque recomendado
en la Guia). Por ello, una regla tal no se difundiria mientras no se aprobara
un régimen legal interno compatible con el régimen recomendado en la Guia.
Por otra parte, remitir a la autonomia contractual de las partes cualquier otra
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cuestion, que no sean los derechos y las obligaciones reciprocas de las partes,
solamente en relacidon con las garantias reales sobre propiedad intelectual,
constituiria un abandono del enfoque adoptado en la Guia (véase la reco-
mendacién 10, que excluye de la autonomia contractual toda cuestiéon que
no sean los derechos y obligaciones reciprocos de las partes) y de los prin-
cipios en materia de conflictos de leyes de muchos Estados que no dan
autonomia a las partes para determinar la ley aplicable a cuestiones de
derechos de propiedad.

313. Ademds, como ya se ha dicho (véase el parrafo 308), remitir la opo-
nibilidad a terceros y la prelacién a dos leyes distintas, segin cual sea la
identidad del reclamante concurrente, haria que todo acreedor garantizado
trate de cumplir los requisitos exigibles para obtener la oponibilidad con
arreglo a una y otra ley, a fin de hacer su garantia oponible a todo reclamante
concurrente eventual, a menos que los Estados adoptaran las recomendacio-
nes de derecho sustantivo de la Guia. Ademds, a menos que se adoptaran
tales recomendaciones, remitir la prelacion y la ejecucion de la garantia a
dos leyes distintas podria dar lugar a incoherencias, ya que tal vez una ley
fuera aplicable a la prelacién en uno de los Estados mientras que otra ley
fuera aplicable a la prelacion en el otro, al haberse, por ejemplo, tipificado
una cuestién de prelacién, en uno de los dos Estados, como cuestion relativa
al ejercicio de la garantia. Cabe ademads sefialar que remitir la prelacién y
la ejecucién de una garantia a dos leyes distintas podria dar lugar a prela-
ciones reciprocas o circulares de una ley a la otra.

314. Otra combinacion de la ley del Estado de ubicacién del otorgante con
la lex protectionis podria ser la siguiente: la lex protectionis podria ser apli-
cable a la constitucién, a la oponibilidad a terceros y a la prelacién de una
garantia real sobre propiedad intelectual. No obstante, un acreedor garanti-
zado podria también constituir eficazmente una garantia real en virtud de la
ley del Estado de ubicacién del otorgante. Ademads, el acreedor garantizado
podria confiar en esa ley para lograr la oponibilidad de la garantia real frente
a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia del otorgante.
Ademads, la ley del Estado de ubicacién del otorgante podria regir la ejecu-
cién de dicha garantia real. Este es el enfoque recomendado (véase la reco-
mendacion 248 infra).

315. Este enfoque hibrido incrementaria las ventajas de un enfoque hibrido
y reducirfa sus inconvenientes. Se reconoceria debidamente la importancia
de la lex protectionis. Al mismo tiempo, la posibilidad de que un acreedor
garantizado constituyera y ejecutara una garantia real conforme a una tnica
ley entrafiaria notables beneficios practicos, en particular para las operacio-
nes con una cartera de derechos de propiedad intelectual amparados en
distintos Estados o una cartera con diversos bienes corporales e inmateriales,
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inclusive propiedad intelectual, ubicados (o amparados) en diversos Estados.
Idénticos beneficios se obtendrian de la posibilidad de que un acreedor
garantizado hiciera oponible una garantia real a acreedores judiciales y al
representante de la insolvencia del otorgante conforme a una tnica ley.
Cabria eludir los problemas derivados del hecho de que la constitucién y la
oponibilidad a terceros de garantias frente a determinados reclamantes con-
currentes se rigieran por leyes de distintos Estados, si un Estado adoptara
las recomendaciones de derecho sustantivo de la Guia o describiera las cues-
tiones del caso de forma neutral de un modo que fuera compatible con su
propio derecho sustantivo. Los problemas dimanantes del hecho de que la
prelacion y la ejecucion se regirfan por las leyes de distintos Estados también
podrian evitarse empleando, en el texto legislativo por el que se promulgara
este enfoque, un lenguaje neutral que se ajustara al derecho sustantivo del
Estado promulgante. Ademas, el hecho de que se permitiria también al acree-
dor garantizado hacer valer su garantia real frente a acreedores judiciales y
al representante de la insolvencia del otorgante en virtud de la ley del Estado
de ubicacién del otorgante no darfa lugar a un circulo de prelaciones, ya
que la lex protectionis reconoceria esa eficacia frente a esos posibles recla-
mantes concurrentes. Ademas, la lex protectionis seria siempre aplicable a
los conflictos de prelacién con otros reclamantes concurrentes (por ejemplo,
con otro acreedor garantizado o con un cesionario).

316. Ademds, la ventaja de que la constitucién de la garantia real pudiera
regirse por la ley de un unico Estado contrarrestaria toda desventaja que
supusiera el hecho de permitir a las partes elegir, respecto de esa cuestion,
entre la lex protectionis y la ley del Estado de ubicacién del otorgante.
Conviene sefialar también que esa regla no afectaria a los terceros, dado
que la constitucion de una garantia real afecta inicamente a su validez entre
las partes en el acuerdo de garantia. Por tltimo, cabria observar que, con-
forme al enfoque recomendado, si una garantia real gravara propiedad inte-
lectual amparada en los Estados A, B y C, esa garantia real seria eficaz en
todos esos Estados frente al representante de la insolvencia del otorgante
cuando esa oponibilidad se hubiera logrado en virtud de la ley del Estado
de ubicacién del otorgante. En cambio, si el acreedor garantizado solamente
ha hecho oponible su garantia real en virtud de la ley del Estado A (y si
el Estado A no es el Estado de ubicacién del otorgante), su garantia real
no serd oponible, en los Estados B y C, al representante de la insolvencia
del otorgante.

317. Las ventajas e inconvenientes de los anteriores enfoques (véanse los
parrafos 290 a 316 supra) pueden verse ilustrados por los ejemplos que se
examinan a continuacion (véanse los parrafos 318 a 337 infra), que tratan
por separado las cuestiones relativas a la constitucién, la oponibilidad a
terceros, la prelacion y la ejecucién de la garantia.
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5. Ejemplos para un andlisis comparativo de los diversos enfoques

a) Cuestiones relativas a la creacion de la garantia

318. Un titular de propiedad intelectual (A), ubicado en el Estado X, es
propietario de una cartera de derechos de autor reconocidos y protegidos
con arreglo a la ley del Estado X (en donde las garantias sobre derechos de
autor no son inscribibles en un registro de propiedad intelectual), y de una
cartera de patentes y marcas comerciales reconocidas y protegidas con arre-
glo a la ley del Estado Y. En virtud de un solo acuerdo de garantia, A crea
una garantia real sobre una y otra cartera a favor del acreedor garantizado 1
(AG1) ubicado en el Estado Y. A crea luego una segunda garantia real sobre
su cartera de patentes y marcas comerciales a favor del acreedor garanti-
zado 2 (AG?2) ubicado también en el Estado Y.

319. Conforme al enfoque de la lex protectionis, A y el AGI tendrian que
cumplir con los requisitos previstos para la constitucion de la garantia en el
Estado X respecto de la cartera de derechos de autor protegidos con arreglo
a la ley de dicho Estado y con los requisitos del Estado Y respecto de la
cartera de patentes y marcas protegidas por la ley del Estado Y. Si no lo
hacen, el acuerdo de garantia s6lo lograrfa parte de su finalidad; por ejemplo,
tal vez cree una garantia real con arreglo a la ley del Estado X, pero no la
crearfa con arreglo a la ley del Estado Y. Conforme al primer enfoque
hibrido, que combina la ley del Estado de ubicacién del otorgante con la
lex protectionis (véase el parrafo 304 supra), A y el AG1 habrian de cumplir
con los requisitos del Estado X para la creacién de su garantia tanto sobre
la cartera de derechos de autor como sobre la cartera de patentes y marcas
(es decir, para que dicha garantia sea vélida entre el otorgante A y el AG1).

320. Conforme al segundo enfoque hibrido, que hace una distincién entre
los derechos de propiedad intelectual inscribibles en un registro de la pro-
piedad intelectual y los no inscribibles en tal registro (véase el parrafo 309
supra), las cuestiones relativas a la creacion de una garantia sobre la cartera
de derechos de autor seguirian siendo remitidas a la ley del Estado X ( en
cuanto lugar de ubicacién del otorgante, si bien ese Estado serd también el
lugar de la ley protectora de los derechos de autor), mientras que las cues-
tiones relativas a la creacién de una garantia sobre la cartera de patentes y
marcas serian remitidas a la ley del Estado Y (siempre que la garantia sobre
patentes y marcas sea inscribible en un registro especial de ese Estado).

321. Conforme al tercer enfoque hibrido, que prevé cierta autonomia con-
tractual respecto de la ley aplicable a la creacién de una garantia sobre
propiedad intelectual (véase el parrafo 311 supra), sera aplicable la ley
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del Estado X, salvo que las partes elijan, en su acuerdo de garantia, la ley
del Estado Y. En la medida en que los dos Estados hagan una distincion
entre constitucion y oponibilidad a terceros de una garantia, y no reconoz-
can a la garantia creada mds efecto que el de su validez entre partes en
el acuerdo de garantia, este enfoque no suscitard problemas. De lo con-
trario, este enfoque podria crear incertidumbre en cuanto a la ley aplicable
a las cuestiones de constitucién de la garantia. Cabe sefialar que, si se
hace una distincién entre la constitucién de la garantia y su oponibilidad
y si A 'y el AG1 remiten la constitucién de la garantia a la ley del Estado
X, mientras que A y el AG2 la remiten a la ley del Estado Y, no surgirdn
problemas graves siempre y cuando todo conflicto de prelacién entre el
AG1 y el AG2 sea remitido a la ley de un solo lugar, que, en este caso,
es la ley del Estado Y.

322. Cuando A y el AGI hayan elegido la ley del Estado de ubicacion
del otorgante (Estado X) y A y el AG2 hayan optado por la ley del Estado
en que estd amparada la propiedad intelectual (Estado Y), y cuando la
unica diferencia entre las leyes de los Estados X e Y respecto de la cons-
titucién de una garantia real consista, por ejemplo, en que el Estado X,
que no ha promulgado el régimen recomendado en la Guia, exige mds
formalidades para el acuerdo de garantia que el Estado Y, que si lo ha
promulgado, cabré superar esta dificultad formulando el acuerdo de garan-
tia en términos que satisfagan los requisitos de la ley que sea més exigente
(aun cuando ello encarezca la operacion). Ahora bien, si existen divergen-
cias incompatibles en cuanto a los requisitos formales, este enfoque no
bastaria para resolver este tipo de problema. De igual modo, si en el
acuerdo de garantia se estipula la constitucién de un gravamen sobre dere-
chos de propiedad intelectual de diversa indole y sobre derechos tanto
presentes como futuros, pueden surgir dificultades no superables. Esto
sucederia, en particular, si uno de los Estados ha promulgado el régimen
recomendado en la Guia (que permite gravar, mediante un tGnico acuerdo
de garantia, diversos bienes actuales y futuros) mientras que el otro no
permite que se constituya un gravamen sobre bienes no existentes o que
el otorgante atin no posea, o si no permite gravar diversos bienes mediante
un mismo y unico acuerdo.

323. Conforme al enfoque recomendado (véase la recomendacién 248
infra), el AG1 podria constituir su garantia real sobre la carta de derechos
de autor en virtud de la ley del Estado X, y sobre la cartera de patentes y
marcas comerciales en virtud de la ley del Estado Y (en ambos casos, el
Estado protector). Sin embargo, el AG1 tendria también la opcién de cons-
tituir eficazmente su garantia real sobre la cartera de patentes, marcas comer-
ciales y derechos de autor en virtud de la ley del Estado X (la ley del Estado
de ubicacién del otorgante).
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b) Cuestiones relativas a la oponibilidad a terceros

324. En ese mismo ejemplo (véase el parrafo 318 supra), a fin de hacer
su garantia oponible a terceros, conforme al enfoque de la lex protectionis,
el AG1 tendria que cumplir, respecto de la cartera de derechos de autor, con
los requisitos para hacerla oponible en el Estado X y, respecto de la cartera
de patentes y marcas, con los requisitos para hacerla oponible en el Estado Y.
Ello podria obligarlo a hacer la inscripciéon de mds de un aviso respecto de
su garantia real en los registros pertinentes de esos dos Estados. Ademas,
todo acreedor eventual se veria obligado a consultar todos esos registros.
Esto supondria que todo acreedor eventual de A se veria obligado a consultar
el registro pertinente en el Estado X para encontrar la garantia otorgada al
AGI sobre la cartera de derechos de autor y el registro pertinente en el
Estado Y para encontrar las garantias otorgadas al AG1 y al AG2 sobre la
cartera de marcas y patentes. Esa complejidad puede verse agravada por el
hecho de que algunos Estados exijan la inscripcién de esos avisos en su
registro general de las garantias reales mientras que otros Estados ofrezcan
la posibilidad de hacer la inscripcién en un registro de la propiedad intelec-
tual o incluso exijan la inscripcién en dicho registro si asi lo requiere su
derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendacion 4 b)).
Se aliviaria, sin duda, esta dificultad si se dispusiera de un registro interna-
cional en el que se pudieran inscribir los avisos de las garantias reales cuya
oponibilidad a terceros se rigiera por la ley de distintos Estados.

325. Sin embargo, conforme al primer enfoque hibrido, bastaria con que
el AG1 cumpliera con los requisitos del Estado X para establecer la oponi-
bilidad de su garantia. A todo acreedor eventual de A le bastaria con con-
sultar el registro pertinente en el Estado X, para descubrir toda garantia que
A haya creado sobre su cartera de derechos de autor, o en el Estado Y,
respecto de su cartera de patentes y marcas (si bien un cesionario o licen-
ciatario deba consultar Unicamente el registro de patentes y marcas en el
Estado Y, ya que todo conflicto de prelacién con un cesionario o licenciatario
se regird, conforme al primer enfoque hibrido, por la lex protectionis. Con-
forme al segundo enfoque hibrido, el AG1 habria de satisfacer los requisitos
para la oponibilidad a terceros del Estado X respecto de la garantia creada
sobre la cartera de derechos de autor y los requisitos del Estado Y respecto
de la garantia creada sobre la cartera de patentes y marcas. Conforme al
tercer enfoque hibrido, el AG1 y el AG2 tendrian que satisfacer los requisitos
para la oponibilidad tanto del Estado X como del Estado Y a fin de asegurar
la oponibilidad de sus garantias frente a todo reclamante concurrente que
no sea un acreedor judicial ni el representante de la insolvencia del otorgante
(respecto de lo cual seria aplicable la ley del Estado X). Conforme al enfoque
recomendado (véase la recomendacién 248 infra), el AG1 deberia en general
cumplir los requisitos de oponibilidad a terceros de la ley del Estado X,
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para la cartera de derechos de autor, y los de la ley del Estado Y para la
cartera de patentes y marcas comerciales (en ambos casos, el Estado pro-
tector). No obstante, para proteger su derecho frente a acreedores judiciales
y al representante de la insolvencia del otorgante, el AG1 tendria la opcién
de cumplir Gnicamente los requisitos de la ley del Estado X (ley del Estado
de ubicacion del otorgante).

c¢) Cuestiones relativas a la prelacion

326. Respecto del mismo ejemplo (véase el parrafo 318 supra), si A otorga
al AG2 otra garantia sobre su cartera de patentes y marcas protegidas en el
Estado Y, se dard un conflicto de prelacion entre la garantia del AG1 y la
del AG2 sobre las patentes y marcas protegidas en el Estado Y. Conforme
al enfoque de la lex protectionis, este conflicto de prelacién se regiria por
la ley del Estado Y, que seria también aplicable a este conflicto conforme
al enfoque que remite la prelacion de una garantia sobre propiedad intelec-
tual, que sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual, a la ley
del Estado que lleve ese registro.

327. Otro ejemplo ilustrard como funcionaria el enfoque de la lex protec-
tionis, en un supuesto en el que se produzca una cadena de transferencias
sucesivas de la titularidad de una patente, en la que el transferente inicial y
cada uno de los titulares sucesivos haya constituido un gravamen sobre la
patente transferida. El transferente inicial A, que estd ubicado en el Estado
X, posee una patente protegida en ese Estado A, en cuanto titular inicial de
la patente, otorga una garantia sobre la patente al AG1 y la transfiere luego
a B, ubicado en el Estado Y, que otorga, a su vez, una garantia sobre la
misma patente al AG2. Para saber si el nuevo titular B obtuvo la patente
sujeta o no a la garantia del AGI, se habra de acudir a la lex protectionis
de la patente, que es la ley del Estado X, que, en este ejemplo, es ademds
la ley del lugar de ubicacion del otorgante. Para saber si la garantia obtenida
de B por el AG2 estd o no supeditada a la garantia del AG1 se habrd de
acudir también a la lex protectionis de la patente (con arreglo al principio
usualmente aplicable de nemo dat, la garantia adquirida por el AG2 gravara
tan sélo los derechos que poseia el nuevo otorgante B).

328. Conforme al primer enfoque hibrido, este conflicto de prelacion se
regiria por la ley del Estado X, en el que estd ubicado el otorgante. Conforme
al segundo enfoque hibrido, la ley del Estado Y seria aplicable a la garantia
sobre patentes y marcas (inscritas en el Estado Y), mientras que la ley del
Estado X (en donde estd ubicado el otorgante) seria aplicable a la prelacién
de la garantia sobre la cartera de derechos de autor. Modificando ligeramente
este ejemplo, si entre los derechos de autor figuran derechos protegidos en
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otros Estados (ademds del Estado X), en los que esos derechos y las garantias
constituidas sobre ellos si sean inscribibles en un registro de la propiedad
intelectual, la ley de cada uno de esos Estados seria aplicable a la prelacion
de una garantia constituida sobre tales derechos.

329. Conforme al tercer enfoque hibrido, podrian surgir problemas con una
cadena circular de prelaciones. De incurrir el otorgante A en insolvencia y
de abrirse el procedimiento en el Estado X, conforme a este enfoque, la
prelacion entre el AG1 y el AG2 se regirfa por la ley del Estado Y, mientras
que la prelacién entre el representante de la insolvencia (por una parte) y
los acreedores garantizados AG1 y AG2 (por otra) se regiria por la ley del
Estado X. Si: a) con arreglo a la ley del Estado X, el representante de la
insolvencia goza de prelacion sobre el AG1 pero no sobre el AG2 y b) si,
con arreglo a la ley del Estado Y, el AG1 goza de prelacion sobre el AG2,
entonces: la garantia del AG1 primaria sobre la del AG2 (con arreglo a la
ley del Estado Y), el derecho del representante de la insolvencia primaria
sobre la garantia del AG1 (con arreglo a la ley del Estado X), y la garantia
del AG2 primaria sobre el derecho del representante de la insolvencia (con
arreglo a la ley del Estado X). Ello darfa lugar a una cadena circular de
prelaciones con arreglo a la cual la garantia del AG1 prima sobre la del
AG?2, cuya garantia prima sobre el derecho del representante de la insolven-
cia, cuyo derecho prima, sin embargo, sobre la garantia del AGI.

330. En virtud del enfoque recomendado (véase la recomendacion 248
infra), la ley del Estado Y (el Estado protector) regiria la prelacién entre el
AG1 y el AG2. Con este enfoque no surgirfan problemas de prelaciones
circulares, dado que las garantias del AG1 y del AG2 serdn oponibles al
representante de la insolvencia en el Estado Y (cuya ley serd aplicable a
toda controversia entre el AGl y el AG2), independientemente de que esa
oponibilidad se haya logrado en el Estado X o en el Estado Y. Con este
enfoque es asi porque el acreedor garantizado puede hacer oponible su garan-
tia al representante de la insolvencia, ya sea en virtud de la ley del Estado
de ubicacioén del otorgante (Estado X) o conforme a la ley del Estado pro-
tector (Estado Y). Si el acreedor garantizado opta por la ley del Estado de
ubicacién del otorgante, su garantia real pasard también a ser oponible al
representante de la insolvencia en el Estado protector.

331. No obstante, debe sefialarse que el problema de un reenvio reciproco
o circular sobre cuestiones de prelaciéon puede darse incluso en el interior
del mismo Estado. Sin embargo, en el supuesto descrito en el péarrafo ante-
rior, el reenvio reciproco surge, en el tercer enfoque hibrido, como resultado
de remitir las cuestiones de oponibilidad a terceros y de prelacion a dos
leyes distintas, en funcién de la identidad del reclamante concurrente. Debe
también sefalarse que el derecho sustantivo ha previsto soluciones para esos
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problemas de reenvio reciproco o circular. En el ejemplo anterior, una solu-
cion consistiria en disponer que la garantia del AG2 gozara, no obstante, de
prelacion sobre la del AG1 siempre que la garantia de este no esté reconocida
como oponible a terceros, conforme al régimen de la insolvencia, por no
haberse inscrito el aviso requerido en el Estado X. Otra solucién para este
problema consistirfa en disponer que la garantia del AG2 primara efectiva-
mente sobre el derecho del representante de la insolvencia, pero que el AG2
habrd de entregar el producto de la garantia al AG1, ya que, entre el AG1
y el AG2, el AGI sigue gozando de prelacion.

d) Cuestiones relativas a la ejecucion de la garantia

332. Respecto del mismo ejemplo (véase el parrafo 318 supra), si A hace
negocios en los Estados X, Y, y Z y se vale para su negocio de un derecho
intelectual que tiene patentado con arreglo a la ley de cada uno de esos
Estados, es probable que esas patentes gocen de mayor valor juntas que por
separado, ya que funcionan colectivamente. Por ello, si A crea una garantia
sobre esas patentes, es probable que el AGI prefiera, a raiz de la insolvencia
de A, proceder a la venta conjunta de esas patentes, ya que el producto
reportado por dicha venta seria asi mayor (lo que redundaria también en
provecho de A). Pero es también probable que eso resulte dificil o imposible
si los tres Estados han previsto reglas distintas para la enajenacién de la
propiedad intelectual gravada. Por ejemplo, si el Estado X s6lo permite su
enajenacién por via judicial mientras que los Estados Y y Z admiten su
enajenacion extrajudicial, tal vez resulte imposible enajenar esos derechos
de patente en una tunica operacién. Aun cuando los tres Estados permitan
el recurso a la via extrajudicial, cabe que los trdmites exigibles en cada
Estado sean tan distintos que hagan que su venta mediante una Unica ope-
racion resulte, cuando menos, ineficiente.

333. Ademais, la ejecucidon de una garantia no se hace mediante un tnico
acto sino que requiere una serie de actos. Por ello, a raiz de un incumpli-
miento de A, cabe que el AG1, ubicado en el Estado Y, notifique a A, ubicado
en el Estado X, que piensa ejercitar su garantia sobre las patentes de A,
protegidas con arreglo a la ley de cada uno de los Estados; el AG1 podra
entonces anunciar la venta de esa patente en los Estados X, Y, y Z; podra
incluso anunciarla por Internet en todo el mundo. A raiz de ello, cabe que
el AG1 se entienda con un comprador, sito en el Estado Z, dispuesto a
comprarle el bien gravado mediante un contrato concertado con arreglo a la
ley del Estado X.

334. En ese supuesto, conforme a un enfoque basado en la lex protectionis
o ley del Estado que lleve el registro de patentes, el AG1 habria de ejercitar
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su garantia sobre la patente protegida en el Estado X con arreglo a la ley
del Estado X, sobre la patente protegida en el Estado Y con arreglo a la ley
del Estado Y, y sobre la patente protegida en el Estado Z con arreglo a la
ley del Estado Z. Conforme al primer enfoque hibrido, el ejercicio de la
garantia se regirfa por la ley del lugar donde el otorgante A esté ubicado.
Debe observarse que, sea cual fuere el enfoque seguido, si el AG1 vende la
patente gravada, el comprador, que desee estar plenamente protegido, debera
hacer inscribir la patente asi adquirida en cada uno de los Estados en donde
esté inscrita y protegida, es decir en los Estados X, Y, y Z.

335. Cabe también sefialar que de crear A, ubicado en el Estado X, una
garantia en una patente inscrita en la oficina de patentes del Estado Y, y de
caer luego A en la insolvencia, la ley aplicable a la constitucién, oponibili-
dad, prelacion y ejecuciéon de la garantia serd la del Estado X o la del
Estado Y, segin que el foro competente siga un enfoque basado en la ley
del lugar de ubicacién del otorgante o en la lex protectionis. Conforme al
régimen recomendado en la Guia, la aplicaciéon de una u otra ley estarad
supeditada a la lex fori concursus respecto de cuestiones tales como la
impugnacion de actos en fraude de acreedores, el trato otorgable al acreedor
garantizado, la prelacion de las reclamaciones o la distribucién del producto
(véase la recomendacion 223). De abrirse el procedimiento de insolvencia
en el Estado X, en donde estd ubicado el otorgante, la lex fori concursus y
la ley del lugar de ubicacién del otorgante serdn la misma. Pero de ser
abierto el procedimiento en algin otro Estado, donde, por ejemplo, el otor-
gante tenga bienes, no es probable que se dé esa coincidencia.

336. Conforme al tercer enfoque hibrido, la remisién del ejercicio y la
prelacion de la garantia a distintas leyes puede dar lugar a otros problemas.
Por ejemplo, de haber remitido A y el AGI el ejercicio de la garantia por
ellos negociada a la ley del Estado X (la ley del lugar de ubicacion del
otorgante) mientras que A y el AG2 remiten la garantia por ellos negociada
a la ley del Estado Y (el Estado protector), y si tanto A como B entablan
un procedimiento de insolvencia, es posible que los remedios ejercitados
por A se rijan por una ley y los de B, por otra. Por ejemplo, declarar apli-
cables las leyes de los Estados X e Y a los aspectos procesales del ejercicio
de una garantia (por ejemplo, al plazo para dar avisos o a la prelacién
asignable a cada acreedor para saber cudl de ellos se hard cargo del ejercicio
de la garantia y de la distribucion del producto) puede dar lugar a incerti-
dumbre e incoherencias. Ello seria muy problemadtico si la ley del Estado X
permite la venta extrajudicial del bien gravado mientras que la ley del
Estado Y la tiene prohibida (mientras que la venta del bien gravado por uno
u otro acreedor puede determinar que el cesionario adquiera el bien gravado
libre o0 no de la garantia).
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337. En virtud del enfoque recomendado (véase la recomendacién 248
infra), la ley del Estado X (el Estado de ubicacidn del otorgante) regiria la
ejecucion de la garantia real tanto sobre la cartera de derechos de autor
como sobre la de patentes y marcas comerciales. Este enfoque entrafiaria
notables beneficios practicos. Como ya se ha indicado, si en el texto legis-
lativo en el que se promulgara la recomendacién se empleara una termino-
logia neutral que se ajustara al derecho sustantivo del Estado promulgante,
se evitarian problemas al remitir la prelacién a una ley distinta.

B. Ley aplicable a las cuestiones contractuales suscitadas
por tal forma de garantia

338. Conforme al régimen recomendado en la Guia, la ley aplicable a las
obligaciones y los derechos reciprocos del otorgante y del acreedor garan-
tizado nacidos del acuerdo de garantia (cuestiones contractuales suscitadas
por dicho acuerdo) quedard n al arbitrio de su autonomia contractual. A falta
de estipulacion en contrario de las partes, la ley aplicable a estas cuestiones
serd la ley que rija el acuerdo de garantia conforme a las reglas de conflicto
de leyes generalmente aplicables a las obligaciones contractuales (véase la
Guia, capitulo X, parrafo 61, y la recomendacién 216).

339. En vista de la amplia aceptacion del principio de la autonomia de las
partes en lo relativo a cuestiones contractuales®, deberia reconocerse esa
autonomia al otorgante de una garantia real sobre propiedad intelectual y al
acreedor garantizado por tal garantia en todo lo concerniente a sus obliga-
ciones y sus derechos reciprocos.

Recomendacion 248%

Ley aplicable a una garantia real sobre propiedad intelectual

El régimen deberia disponer que:

a) La ley aplicable a la constitucion, a la oponibilidad a terceros y
a la prelacién de una garantia real sobre propiedad intelectual serd la ley
del Estado en el que esté amparada la propiedad intelectual;

%yVéase www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09e.pdf sobre la preparacién de un futuro instru-
mento sobre la eleccion de la ley en los contratos internacionales por la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado.

“De ser incluida esta recomendacién en la Guia, figuraria en el capitulo X, sobre conflicto de
leyes, como recomendacion 214 bis.
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b)  También podra constituirse una garantia real sobre propiedad inte-
lectual en virtud de la ley del Estado en el que se encuentre el otorgante y
que, conforme a esa ley, esa garantia real podrd hacerse oponible a terceros
que no sean otro acreedor garantizado, un cesionario o un licenciatario; y

c) Laley aplicable a la ejecucién de una garantia real sobre propie-
dad intelectual serd la ley del Estado en que esté situado el otorgante.






XI1. Transicion

340. Conforme al régimen recomendado en la Guia, el nuevo régimen debe-
ria indicar la fecha en la que entrard en vigor (‘“fecha de su validez”) y
especificar en qué medida serd aplicable, con posterioridad a esa fecha, a
las garantias reales que existian con anterioridad a la misma (véase la Guia,
capitulo XI, parrafos 1 a 3, y la recomendacién 228).

341. Los diferentes enfoques que la Guia prevé para determinar esa fecha
de validez ofrecen a los Estados distintas posibilidades. Cada uno de ellos
ofrece, no obstante, un método claro para determinar la fecha a partir de la
cual el nuevo régimen o sus diversas partes entrardn en vigor (véase la Guia,
capitulo XI, parrafos 4 a 6). Ni la Guia ni el Suplemento recomiendan que
la fecha de validez de las nuevas disposiciones del régimen relativas a las
garantias reales sobre propiedad intelectual sea distinta de la fecha de validez
de las demads disposiciones del futuro régimen. Por consiguiente, serdn apli-
cables, sin modificacién alguna, a la entrada en vigor de las disposiciones
relativas a las garantias sobre propiedad intelectual, los mismos enfoques
que se examinaron, a este respecto, en el capitulo XI de la Guia. Las
unicas consideraciones adicionales son las siguientes: a) el resto del régimen
recomendado en la Guia deberd entrar en vigor ya sea antes o al mismo
tiempo que sus disposiciones relativas a las garantias reales sobre propiedad
intelectual, y b) la puesta en vigor de las disposiciones relativas a las garan-
tias reales sobre propiedad intelectual debera hacerse, respecto de todas ellas,
al mismo tiempo. Es decir, los Estados podrdn aplazar la entrada en vigor
de las disposiciones relativas a las garantias reales sobre propiedad intelec-
tual hasta una fecha posterior a la de la entrada en vigor de su nuevo régimen
general sobre las garantias reales, pero cuando pongan en vigor esas dispo-
siciones, deberdn hacerlo de modo que todas ellas entren en vigor al mismo
tiempo.

342. La Guia también contiene recomendaciones relativas a la proteccion
de los derechos adquiridos antes de la fecha de entrada en vigor del nuevo
régimen. Se enuncia como principio general el de que el nuevo régimen serd
aplicable incluso a las garantias reales ya existentes en la fecha de su entrada
en vigor. Por ello, si el régimen permite la inscripcién del aviso de una
garantia real en el registro general de las garantias reales o en el registro
que corresponda de la propiedad intelectual, los Estados deberdn prever un

165
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periodo de gracia para que se puedan inscribir los avisos de esas garantias
reales (protegiendo de esa forma tanto la oponibilidad a terceros como la
prelaciéon conforme al régimen anterior). La Guia examina en detalle este
principio y su aplicacién (véase la Guia, capitulo XI, parrafos 20 a 26).

343. Cabe sefialar cierta cuestion que se plantea respecto del ejercicio de
la garantia por via ejecutoria, que es la de saber si habrd de abandonarse
todo procedimiento abierto antes de la fecha de validez del nuevo régimen
e iniciarse otro con arreglo al nuevo régimen. Para evitar que esto suceda,
el régimen recomendado en la Guia prevé que podrd proseguir, conforme
al régimen anterior, todo procedimiento que esté ya abierto por la via judicial
o arbitral. No obstante, el acreedor garantizado podrd abandonar un proce-
dimiento ejecutorio abierto con arreglo al régimen anterior e iniciar otro
nuevo conforme al nuevo régimen, siempre que el nuevo régimen ofrezca
al acreedor garantizado alguna medida ejecutoria que no estaba prevista en
el régimen anterior (véase la Guia, capitulo XI, péarrafos 27 a 33). Este
principio deberia ser igualmente aplicable a todo procedimiento ejecutorio
abierto en el ejercicio una garantia real sobre propiedad intelectual.

344. Dado que las recomendaciones de la Guia, relativas a las garantias
reales sobre propiedad intelectual, proponen la introduccién de operaciones
financieras y comerciales que no existen atin en muchos Estados, tal vez se
requieran reglas especiales que faciliten la transicién al nuevo régimen. Lo
expuesto anteriormente indica, no obstante, que los principios transitorios
basicos sugeridos por el régimen recomendado en la Guia son aplicables
sin modificaciones al régimen recomendado en el Suplemento para las garan-
tias reales sobre propiedad intelectual, por lo no se estima que sea necesario
formular ninguna recomendacién adicional al respecto.



XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante
o de un licenciatario de propiedad intelectual
en una garantia real sobre los derechos de
esa parte nacidos del acuerdo de licencia

A. Observaciones generales

345. En el marco de un acuerdo de licencia de propiedad intelectual, tanto
el licenciante como el licenciatario podrdn constituir una garantia real sobre
sus respectivos derechos nacidos de ese acuerdo. Si el otorgante es el licen-
ciante, su acreedor garantizado obtendra por lo general una garantia real
sobre su derecho a percibir regalias del licenciatario y gozard ademds del
derecho a exigir el cumplimiento de las condiciones no pecuniarias del
acuerdo de licencia, y a revocar ese acuerdo en caso de incumplimiento. Si
el otorgante es el licenciatario, su acreedor garantizado obtendrd por lo
general una garantia real sobre su derecho a hacer uso de la propiedad
intelectual licenciada con arreglo a las condiciones del acuerdo de licencia,
pero su garantia no gravard la propiedad intelectual en si. El acreedor garan-
tizado podrd tomar todo medida que se exija para que su garantia real sea
oponible a terceros (véase la Guia, recomendacién 29).

346. A reserva de toda accién de impugnacién que sea ejercitable, el régi-
men de la insolvencia suele respetar la validez de esas garantias reales (véase
la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia®®,
recomendacién 88). Del mismo modo, a reserva de toda excepcion que pueda
ser alegada y que esté claramente definida, el régimen de la insolvencia
respetard la prelacién de las garantias reales que sean oponibles a terceros
(véase la Guia sobre las Operaciones Garantizadas, recomendaciones 238
y 239). Sin embargo, si el licenciante o el licenciatario son objeto de un
procedimiento de insolvencia, cabe que ello repercuta sobre sus derechos
nacidos del acuerdo de licencia, lo que repercutird a su vez sobre la garantia
otorgada por el licenciante o el licenciatario. En el caso de una cadena de

ZPublicacién de las Naciones Unidas, nim de venta S.05.V.10, disponible en www.uncitral.org/
pdf/spanish/texts/insolven/05-80725_Ebook.pdf.
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acuerdos de licencia y de sublicencia, la insolvencia de una de las partes
en dichos acuerdos tendria consecuencias para las partes en otros acuerdos
de esa misma cadena y en sus acreedores garantizados. Por ejemplo, la
insolvencia de una parte en un acuerdo situado hacia la mitad de esa cadena
afectard a toda licencia ulterior de esa misma cadena, pero no a las ante-
riores. Cabe que en un acuerdo de licencia se hayan estipulado otros resul-
tados (por ejemplo, la cancelacién automatica de toda licencia otorgada,
independientemente del lugar que un licenciatario ocupe en la cadena de
acuerdos con respecto al licenciatario declarado insolvente), pero tal resul-
tado estaria sujeto a toda limitacién que establezca el régimen de la insol-
vencia (por ejemplo, declarando no invocable toda cldusula de cancelacion
automatica).

347. Al margen de la insolvencia, puede haber otras limitaciones legales o
contractuales de la capacidad del licenciante y del licenciatario para otorgar
y hacer valer una garantia real sobre un derecho a percibir el pago de
regalias. Por lo general, el régimen de las operaciones garantizadas respetara
las limitaciones legales, salvo que se refieran a créditos por cobrar futuros,
por ser créditos futuros, o a créditos por cobrar que sean objeto de una
cesion global o parcial, por la tnica razén de que sean objeto de tal forma
de cesion (véase la Guia, recomendacion 23). Pero es probable que ese
régimen no respete las limitaciones contractuales (véase la Guia, recomen-
daciones 18, 24 y 25). Los efectos que, en su caso, pueda tener un proce-
dimiento de insolvencia en esas limitaciones de la cesion de créditos que
no se contemplen en el régimen de las operaciones garantizadas es una
cuestion que incumbe al régimen de la insolvencia (véase la Guia sobre la
Insolvencia, recomendaciones 83 a 85).

348. La Guia sobre la Insolvencia contiene recomendaciones detalladas
acerca de los efectos de un procedimiento de insolvencia sobre los contratos
en los que ni el deudor ni la otra parte hayan cumplido plenamente sus
obligaciones (véase la Guia sobre la Insolvencia, recomendaciones 69 a 86).
Un acuerdo de licencia podria ser uno de estos contratos si ninguna de las
partes ha cumplido todas sus obligaciones y si el contrato no ha expirado
(de modo que el licenciante siga obligado a permitir el uso de la licencia).
Pero no lo sera si el licenciatario ya ha cumplido plenamente sus obligacio-
nes mediante un pago anticipado de la totalidad de las regalias abonables
al licenciante, como se hace a veces en el caso de una licencia exclusiva,
y si el licenciante no tiene pendiente ninguna obligacion en curso. El deudor
insolvente tal vez sea el licenciante (si le adeuda al licenciatario su derecho
a seguir usando la propiedad intelectual licenciada a tenor de lo estipulado
en el acuerdo de licencia) o el licenciatario (si sigue adeudando el pago de
regalias y si se obligd, en el acuerdo de licencia, a mantener en uso o
explotacién la propiedad intelectual licenciada).
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349. La Guia sobre la Insolvencia recomienda que no sea invocable
frente al representante de la insolvencia ni frente al deudor ninguna
cldusula contractual que estipule la extincién o la agilizacién automé-
tica de un contrato a raiz de haberse presentado una solicitud de aper-
tura, de haberse abierto un procedimiento o de haberse nombrado un
representante de la insolvencia (véase la Guia sobre la Insolvencia,
recomendacion 70). La Guia sobre la Insolvencia recomienda también
que el régimen de la insolvencia indique claramente cudles son los
contratos que, como los contratos financieros, estén exentos del alcance
de esta recomendacién o que, como los contratos de trabajo, sean objeto
de una reglamentacién especial (véase la Guia sobre la Insolvencia,
recomendacion 71).

350. En el comentario referente a la Guia sobre la Insolvencia se explican
las ventajas y los inconvenientes percibidos de esas cldusulas, los tipos de
contrato que podrian quedar exentos de la aplicacién de dichas clausulas
y el dilema existente entre el deseo de promover la supervivencia de la
empresa del deudor, lo cual puede requerir que se mantengan los contratos,
y la introduccién de disposiciones que primen sobre las cldusulas contrac-
tuales. La posible aplicaciéon de esas disposiciones a la propiedad intelec-
tual se aborda en el pdrrafo 115 del capitulo II de la segunda parte de la
Guia sobre la Insolvencia. El comentario de la Guia sobre la Insolvencia
sefala que el derecho interno de algunos Estados exige que se respeten,
en ciertos casos, estas cldusulas y justifica este enfoque por razones tales
como la necesidad, para un creador de propiedad intelectual, de poder
controlar su utilizacién, o por el efecto que pudiera tener, sobre el negocio
de la otra parte, la extincién de un contrato relativo a un bien inmaterial
(véase la segunda parte, capitulo II, parrafo 115, de la Guia sobre la
Insolvencia). Por ejemplo, cabria respetar la validez de una cldusula de
revocacion o de agilizaciéon automatica estipulada en un acuerdo de licencia
de propiedad intelectual por razén del efecto negativo que la insolvencia
de un licenciatario puede tener no sélo sobre los derechos del licenciante
sino también sobre la propiedad intelectual licenciada en si. Por ejemplo,
tal serfa el caso si la insolvencia del licenciatario de una marca comercial,
que este utilice en sus productos, puede restar valor, en el mercado, a la
marca en si o a los productos que la lleven. Sea como fuere, no se verdn
afectadas las cldusulas de un acuerdo de licencia de propiedad intelectual
que estipulen, por ejemplo, que una licencia caducard al cabo de X afos
0 se extinguird por un incumplimiento grave, tal como un incumplimiento
por el licenciatario de su obligacion de mejorar o de comercializar a
tiempo los productos que sean objeto de la licencia (es decir, siempre
que el factor que determine la extincidon automatica no sea la insolvencia)
(véase la Guia sobre la Insolvencia, nota 39 de pie de pagina de la
recomendacién 72).
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351. Pero el comentario de la Guia sobre la Insolvencia sehala también
que el derecho interno de otros paises declara la nulidad de esas cldusulas
e indica las razones que lo justifican (véase la Guia sobre la Insolvencia,
segunda parte, capitulo II, parrafos 116 y 117). En el comentario se explica
ademds que si bien es cierto que algunos regimenes de la insolvencia per-
miten privar de efecto a tales cldusulas, a raiz de declararse abierto un
procedimiento de insolvencia, esto no suele ser atn el caso. A este respecto,
el comentario se refiere al dilema que se plantea entre el deseo, por una
parte, de obrar en aras de la supervivencia de la empresa deudora, para lo
cual puede ser necesario mantener en vigor los contratos, y el deseo, por otra,
de no perturbar el curso normal de los negocios previendo demasiadas excep-
ciones al régimen general de los contratos. Como conclusién el comentario
indica la conveniencia de que el régimen de la insolvencia permita privar
de efecto a tales cldausulas (véase la segunda parte, capitulo II, parrafo 118).

352. Conforme a las recomendaciones de la Guia sobre la Insolvencia, el
representante de la insolvencia podrd mantener o revocar un acuerdo de
licencia en su totalidad, siempre que las partes no lo hayan cumplido ple-
namente (véase la Guia sobre la Insolvencia, recomendaciones 72 y 73). En
el caso de un dnico acuerdo de licencia, su mantenimiento o revocacién por
el representante de la insolvencia de una de las partes s6lo afectard a los
derechos de la otra. Pero en el caso de una cadena de acuerdos de licencia
y sublicencia, el mantenimiento o la revocacién del acuerdo afectaria a los
derechos de toda parte subsiguiente en la cadena de licencias. Por ultimo,
en el caso de acuerdos de licencia reciprocos (caso del licenciante que licen-
cia un producto patentado, que su licenciatario mejora para licenciarlo, a su
vez, al licenciante, pero con la mejora introducida), el mantenimiento o la
revocacioén de la licencia afectaria a las dos partes en su doble condicién
de licenciante y de licenciatario.

353. Si el representante de la insolvencia decide mantener un acuerdo de
licencia que no esté plenamente cumplido por ambas partes y que el deudor
insolvente (licenciante o licenciatario) haya incumplido, dicho representante
deberd subsanar el incumplimiento y restituir a la otra parte en el acuerdo
a su situacién econdmica previa al incumplimiento, y la empresa insolvente
debera estar en condiciones de seguir dando curso al acuerdo de licencia
(véase la Guia sobre la Insolvencia, recomendacion 79). En este caso, el
procedimiento de insolvencia no tendrd repercusion juridica alguna en la
garantia real otorgada por el licenciante o el licenciatario. Sin embargo, si
el representante de la insolvencia decide revocar el acuerdo de licencia, esto
repercutird en toda garantia real que haya otorgado el licenciante o el licen-
ciatario (para obtener una visién completa del trato otorgable a los contratos,
en casos de insolvencia, véase la Guia sobre la Insolvencia, segunda parte,
capitulo II, seccién E).
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B. Insolvencia del licenciante

354. Si el representante de la insolvencia de un licenciante decide mantener
un acuerdo de licencia, que fue pactado por el licenciante, su decisién no
tendrd efecto alguno sobre una garantia otorgada por el licenciante o por el
licenciatario sobre sus respectivos derechos nacidos de ese acuerdo. Si el
licenciante insolvente habia otorgado una garantia real sobre sus derechos
nacidos del acuerdo de licencia, y si el representante de la insolvencia de
dicho licenciante decide mantener ese acuerdo, el acuerdo seguird vigente,
por lo que el licenciatario seguird obligado a pagar las regalias previstas en
el acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciante seguird
teniendo una garantia real sobre el cobro de esas regalias. En este mismo
supuesto de insolvencia de un licenciante, si el licenciatario habia otorgado
una garantia real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, el
licenciante seguird estando obligado a facilitar al licenciatario la utilizacién
libre de trabas de la propiedad intelectual licenciada, por lo que el acreedor
garantizado del licenciatario seguird teniendo una garantia real sobre los
derechos del licenciatario nacidos de dicho acuerdo.

355. Abhora bien, si el representante de la insolvencia del licenciante insol-
vente decide, en cambio, revocar el acuerdo de licencia, su decision si
repercutird sobre una garantia otorgada ya sea por el licenciante o por el
licenciatario. Si el licenciante ha otorgado una garantia real sobre sus dere-
chos nacidos del acuerdo de licencia, al revocarse este acuerdo, el licencia-
tario dejard de adeudar las regalias que el acuerdo estipule, por lo que no
habréd regalia abonable alguna que el acreedor garantizado del licenciante
pueda reclamar para resarcirse del incumplimiento de la obligacién garan-
tizada. En este supuesto de revocacion de la licencia por el representante
del licenciante insolvente, el licenciatario quedard privado de su derecho a
hacer uso de la propiedad intelectual licenciada, por lo que su acreedor
garantizado habra perdido también su garantia real sobre el bien gravado
(es decir, sobre el derecho del licenciatario a hacer uso de la propiedad
intelectual licenciada).

356. De hecho, un acreedor con una garantia real sobre los derechos de un
licenciante nacidos de un acuerdo de licencia podrd protegerse de las con-
secuencias de una revocacion eventual del acuerdo de licencia por el repre-
sentante de la insolvencia del licenciante, negociando y haciendo oponible
a terceros una garantia real sobre el propio derecho de propiedad intelectual
licenciado (es decir, no s6lo sobre el derecho al cobro de las regalias y otros
derechos nacidos del acuerdo sino sobre la propia titularidad de la propiedad
intelectual licenciada). De haber procedido asi, si el representante de la
insolvencia revoca el acuerdo de licencia concertado por el licenciante, el



172 Guia Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantias Reales sobre P.I.

acreedor garantizado del licenciante podra ejercitar (a reserva de la parali-
zacién o de toda otra medida cautelar que pueda ser impuesta con arreglo
al régimen de la insolvencia) su garantia sobre la propiedad intelectual en
si, enajendndola o celebrando un nuevo acuerdo de licencia, similar
al revocado, con otro licenciatario, restableciendo asi el flujo de las regalias
abonables (véase la Guia sobre las Operaciones Garantizadas, recomenda-
cion 149). El producto de la enajenacion del derecho de propiedad inte-
lectual gravado o las regalias cobrables a raiz del nuevo acuerdo de licencia
serdn abonables al acreedor garantizado conforme a lo previsto en las
recomendaciones 152 a 155. Ahora bien, esta prictica comercial sélo es
aconsejable respecto de licencias muy remuneradoras.

357. Del mismo modo, un acreedor, que goce de una garantia real sobre
los derechos de un licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia, tal vez
intente también ampararse frente al riesgo de una revocacién eventual de
ese acuerdo por el representante de la insolvencia del licenciante, negdndose,
por ejemplo, a conceder el préstamo garantizado salvo que el licenciatario
(su deudor) obtenga y haga oponible a terceros una garantia real sobre la
propiedad intelectual que le haya sido licenciada, a fin de garantizar asi la
integridad del bien gravado (el derecho de hacer uso de la propiedad inte-
lectual licenciada), es decir, la integridad del derecho del licenciatario nacido
del acuerdo de licencia. De revocar entonces el representante de la insol-
vencia del licenciante el acuerdo de licencia, el licenciatario podrd ejercitar
(a reserva de la paralizacién o de todo otra medida cautelar que pueda ser
impuesta con arreglo al régimen de la insolvencia) su garantia real sobre el
propio derecho de propiedad intelectual (el derecho de hacer uso de la licen-
cia otorgada) que le fue licenciado, enajendndolo o celebrando un nuevo
acuerdo de licencia con un nuevo licenciante, y todo derecho que asi adquiera
el licenciatario serd tenido por producto del derecho que le fue licenciado,
sobre el cual el acreedor garantizado podrd ejercitar su propia garantia real.
Abhora bien, esta prictica comercial s6lo es aconsejable respecto de licencias
que sean muy rentables para el negocio del licenciatario.

358. Como ya se ha indicado, si al menos una de las partes ha cumplido
plenamente las obligaciones que le corresponden en virtud de un acuerdo
de licencia, dicho acuerdo no estard sujeto a las recomendaciones de la Guia
sobre la Insolvencia relativas al régimen de los contratos. Sin embargo,
seglin esas recomendaciones, si el licenciante y el licenciatario no han cum-
plido plenamente sus obligaciones nacidas del acuerdo de licencia, el acuerdo
podra ser revocado. Por ello, a fin de proteger las inversiones a largo plazo
de los licenciatarios y reconociendo que el negocio de un licenciatario puede
depender del uso industrial o comercial de la propiedad intelectual licen-
ciada, algunos Estados han promulgado reglas que amparan mejor al
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licenciatario (y, de resultas, a su acreedor garantizado) frente al riesgo de
que su licencia sea revocada por insolvencia del licenciante. Tal amparo legal
tiene particular importancia en una cadena de acuerdos de licencia y subli-
cencia en la que, de declararse insolvente una parte en un acuerdo inicial de
la cadena, pudieran verse dafiadas todas las partes en acuerdos sucesivos.

359. Por ejemplo, algunos Estados reconocen al licenciatario el derecho a
seguir haciendo uso de la propiedad intelectual licenciada, aun cuando el
representante de la insolvencia del licenciante haya revocado el acuerdo de
licencia, siempre y cuando el licenciatario prosiga su pago de las regalias
abonables a la masa de la insolvencia y siga cumpliendo toda otra obligacion
contraida en el acuerdo de licencia. La tunica obligaciéon que esta regla
supone para la masa de la insolvencia es la de seguir autorizando el uso de
la licencia, lo que no resultard gravoso para la masa de la insolvencia del
licenciante. Este enfoque permite conciliar el interés del licenciante insol-
vente por ser liberado de toda carga onerosa dimanante del acuerdo de
licencia, con el interés del licenciatario por salvaguardar su inversién en la
propiedad intelectual licenciada.

360. En otros Estados, cabe que un acuerdo de licencia no sea revocable
en virtud del régimen de la insolvencia por estimarse que: a) serd aplicable
por analogia a un acuerdo de licencia, en casos de insolvencia del licenciante,
la regla por la que se excluye el arrendamiento de inmuebles, en casos de
insolvencia del arrendador, del régimen de la insolvencia en lo relativo a la
revocacion del contrato; ) un acuerdo de licencia por el que se otorgue una
licencia exclusiva crea un derecho real (in rem) que no puede ser objeto
de revocacion (pero que si podrd ser objeto, si procede, de impugnacién);
c) no cabe considerar a un acuerdo de licencia como un acuerdo que ambas
partes no hayan cumplido ain plenamente, dado que el licenciante cumple
totalmente su obligacién al otorgar la licencia; o d) dicho acuerdo no es
revocable por estar debidamente inscrito en el registro pertinente de la pro-
piedad intelectual. En esos Estados, el licenciatario podrd conservar, en los
casos citados, la licencia que le fue otorgada siempre que siga pagando las
regalias que sean abonables con arreglo al acuerdo de licencia.

361. En cambio, otros Estados si admiten que un acuerdo de licencia sea
revocable, pero a reserva de que se aplique el denominado “principio de
abstraccion”, a tenor del cual la validez de la licencia ya otorgada no depende
de la validez del acuerdo de licencia subyacente. Por lo tanto, el licenciatario
retendrd su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada aun
cuando ese acuerdo haya sido revocado por el representante de la insolvencia
del licenciante. Ahora bien, el representante de la insolvencia del licenciante
tendrd derecho a pedir que esa licencia le sea retirada al licenciatario, siem-
pre que sea alegable que ha habido enriquecimiento injusto del licenciatario.
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En esos casos, el licenciatario que siga usando una licencia, que le sea
eventualmente retirada por concepto de enriquecimiento injusto, ird adeu-
dando, durante ese periodo, toda regalia que fuera abonable conforme a lo
estipulado en el acuerdo de licencia revocado.

362. Debe observarse que en la Guia sobre la Insolvencia (segunda parte,
capitulo II, parrafo 143) se habla de la conveniencia de prever también excep-
ciones, que sean alegables frente a dicha facultad de revocar contratos, res-
pecto de los contratos laborales y de todo acuerdo en el que un deudor
insolvente sea el arrendador o el licenciante de propiedad intelectual que de
serle retirada a la otra parte, al revocarse el acuerdo, causaria graves dafios
o incluso la ruina de su negocio, en particular si las ventajas para el deudor
de la revocacidn son relativamente escasas, asi como respecto de los contratos
con 6rganos o entidades de la administracién publica, tales como las conce-
siones o contratas. Con el fin de proteger las inversiones a largo plazo y las
expectativas de los licenciatarios y de sus acreedores frente a la facultad,
reconocida al representante de la insolvencia del licenciante, de renegociar
los acuerdos de licencia vigentes a raiz de la apertura del procedimiento de
insolvencia, los Estados tal vez deseen considerar la posibilidad de adoptar
reglas similares a las que se describen en parrafos anteriores. Al formularse
esas reglas deberd tenerse presente el régimen general de la insolvencia y su
efecto global previsible sobre la masa de la insolvencia, asi como el derecho
interno de la propiedad intelectual. Los Estados tal vez deseen también con-
siderar en qué medida las practicas comerciales descritas en los anteriores
parrafos 356 y 357 supra constituirian una solucién préctica adecuada.

C. Insolvencia del licenciatario

363. Si el licenciatario es el deudor insolvente, que ha otorgado una garan-
tia real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, y si su repre-
sentante de la insolvencia decide mantener el acuerdo de licencia, este
seguird en vigor y el licenciatario seguird teniendo derecho a hacer uso de
la propiedad intelectual licenciada (conforme a lo estipulado en el acuerdo
de licencia), por lo que el acreedor garantizado del licenciatario no se verd
privado de su garantia sobre el derecho licenciado al licenciatario. En este
mismo supuesto, si el licenciante ha otorgado una garantia real sobre su
derecho a cobrar regalias nacidas del acuerdo de licencia, el acreedor garan-
tizado del licenciante no se verd privado de su garantia sobre el derecho del
licenciante a cobrar esas regalias.

364. Si el representante de la insolvencia del licenciatario decide, en cam-
bio, revocar el acuerdo de licencia y si el licenciatario habia otorgado una
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garantia real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, este
acuerdo habrd dejado de ser vilido, el licenciatario habra perdido su
derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada y el acreedor
garantizado del licenciatario ya no podrd hacer valer su garantia sobre
los derechos del licenciatario nacidos del acuerdo de licencia para resar-
cirse del incumplimiento de la obligacién garantizada. También en este
caso, si el licenciante otorgd una garantia real sobre su derecho a cobrar
las regalias abonables con arreglo al acuerdo de licencia, al perder el
licenciante ese derecho, su acreedor garantizado habrd perdido su garantia
sobre el bien gravado.

365. Un acreedor amparado por una garantia real sobre los derechos de
un licenciante o de un licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia
podra tratar de protegerse contra el riesgo de una revocacion de ese
acuerdo por el representante de la insolvencia del licenciatario, adoptando
alguna medida similar a las arriba descritas (véanse los parrafos 356 y
357 supra).

366. En un supuesto de insolvencia del licenciatario, lo importante para el
licenciante es salvaguardar su derecho al cobro de las regalias y el cumpli-
miento por el licenciatario de toda otra obligacion suya nacida del acuerdo
de licencia, o que, de lo contrario, se le reconozca el derecho a cancelar el
acuerdo de licencia. Son también esenciales ciertas reglas de la insolvencia,
como la que exige que se subsane todo incumplimiento del acuerdo de
licencia en el supuesto de que este se mantenga (véase el parrafo 353 supra).
Ademais, en el supuesto de que el licenciatario insolvente haya gravado su
derecho al cobro de las subregalias que le sean abonables a tenor de alguna
sublicencia por él otorgada, es probable que esas subregalias sean la unica
fuente de fondos de la que disponga el licenciatario para el pago de las
regalias que él adeude al licenciante. Si el acreedor garantizado del licen-
ciatario reclama la suma total cobrada por concepto de subregalias y el
licenciatario no dispone de otro medio para pagar al licenciante, serd esencial
para este que se le reconozca un derecho a cancelar la licencia en defensa
de su propiedad intelectual.

D. Resumen sinéptico

367. El siguiente cuadro ofrece una visién esquematizada de los efectos de
la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario en una garantia real
sobre los derechos de esa parte nacidos de un acuerdo de licencia.
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Anexo 1

Terminologia y recomendaciones de la
Guia Legislativa de la CNUDMI sobre
las Operaciones Garantizadas: Suplemento
relativo a las Garantias Reales sobre
Propiedad Intelectual

A. Terminologia®

Por “garantia real del pago de una adquisicién” se entenderd también una
garantia real sobre propiedad intelectual o una licencia de propiedad intelectual,
siempre y cuando respalde la obligacién de pago de toda parte no abonada del
precio de adquisicion del bien gravado o una obligacién contraida o un crédito
concedido al otorgante para financiar la adquisicién del bien gravado.

Por “bien de consumo” se entenderd también toda propiedad intelec-
tual o licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga
utilizar para fines personales, familiares o domésticos.

Por “existencias” se entenderd también toda propiedad intelectual o
licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga uti-
lizar para su venta o arriendo en el curso ordinario de sus negocios.

B. Recomendaciones 243 a 248

Garantias reales sobre bienes corporales que lleven incorporada propiedad
intelectual®

243. En el caso de una garantia real sobre un bien corporal que lleve
incorporada propiedad intelectual, el régimen deberia disponer que una

“En caso de que pueda incluirse en la Guia, este texto se incorporaria en la seccién B, Terminologia
e interpretacion, en el lugar que corresponda.

YEn caso de que pueda incluirse en la Guia, este texto se incorporarfa al capitulo II, Constitucién
de una garantia real, como recomendacién 28 bis
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garantia real constituida sobre el bien corporal no se extiende a la propiedad
intelectual incorporada y que una garantia real constituida sobre la propiedad
intelectual no se extiende al bien corporal.

Repercusion de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gra-
vado en la validez de la inscripcion®

244. El régimen deberia disponer que la inscripcion de una notificacién de
una garantia real en el registro general de garantias reales, seguira siendo
valida aun cuando haya transferencia de la propiedad intelectual gravada.

Prelacion de los derechos de algunos licenciatarios de propiedad intelectual’

245. El régimen deberia prever que la regla del apartado ¢) de la recomen-
dacion 81 se aplique a los derechos de un acreedor garantizado con arreglo
a la presente ley sin afectar a los derechos que el acreedor garantizado pueda
tener en virtud de la ley relativa a la propiedad intelectual.

Derecho del acreedor garantizado a preservar la propiedad intelectual
gravada®

246. El régimen deberia disponer que el otorgante y el acreedor garantizado
podran pactar que el acreedor garantizado estard habilitado para adoptar
medidas destinadas a preservar la propiedad intelectual gravada.

Aplicacion de las disposiciones de la garantia del pago de la adquisicion
a las garantias reales sobre la propiedad intelectual/

247. El régimen deberia disponer que las disposiciones relativas a una
garantia real de adquisiciones sobre un bien corporal seran aplicables tam-
bién a una garantia real de adquisiciones sobre un derecho o una licencia
de propiedad intelectual. Para los fines de la aplicacion de dichas
disposiciones:

‘En caso de que pueda incluirse en la Guia, esta recomendacion se incorporaria al capitulo IV,
El sistema registral, como recomendacién 62 bis.

“En caso de que pueda incluirse en la Guia, esta recomendacién se incorporarfa al capitulo V,
Prelacion de una garantia real, como recomendacion 81 bis. Como recomendacion especificamente rela-
cionada con los bienes, su texto modificaria la recomendacién general del apartado ¢) de la recomen-
dacién 81, en la medida en que fuera aplicable a la prelacion de los derechos de un licenciatario no
exclusivo de propiedad intelectual frente a los derechos de un acreedor garantizado del licenciante.

‘En caso de que pueda incluirse en la Guia, esta recomendacion se incorporaria al capitulo VI,
Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantia concerniente a propiedad intelectual,
como recomendacién 116 bis.

/En caso de que se pueda incluir en la Guia, esta recomendacién se incorporarfa al capitulo IX,
Financiacion de las adquisiciones, como recomendacion 186 bis.
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a) La propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual:

i) Destinada por el otorgante a ser vendida o licenciada en el curso
normal del negocio del otorgante se tratard como existencias; y

ii) Usada o destinada a ser usada por el otorgante para fines per-
sonales, familiares o domésticos; y

b)  Cualquier referencia a:

i) La posesiéon de un bien gravado por el acreedor garantizado no
es aplicable;

ii) La toma de posesién del bien gravado por el otorgante deberd
ser interpretada como referida al momento en el que el otorgante
adquiera la licencia o la propiedad intelectual gravada; y

iii) El momento de entrega del bien gravado al otorgante debera ser
interpretado como referido al momento en que el otorgante adquiere
la licencia o la propiedad intelectual gravada.

Ley aplicable a una garantia real sobre derechos de propiedad intelectual®

248. El régimen deberia disponer que:

a) La ley aplicable a la constitucién, a la oponibilidad a terceros y
a la prelacion de una garantia real sobre propiedad intelectual sera la ley
del Estado en el que esté amparada la propiedad intelectual;

b)  También podra constituirse una garantia real sobre propiedad inte-
lectual en virtud de la ley del Estado en el que se encuentre el otorgante y
que, conforme a esa ley, esa garantia real podrd hacerse oponible a terceros
que no sean otro acreedor garantizado, un cesionario o un licenciatario; y

c¢) Laley aplicable a la ejecucion de una garantia real sobre propie-
dad intelectual serd la ley del Estado en que esté situado el otorgante.

8Si se puede incluir en la Guia, esta recomendacion se incorporaria en el capitulo X, Conflicto
de leyes, como recomendacion 214 bis.






Anexo II

Decision de la Comision de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional y
resolucion 65/23 de la Asamblea General

A. Decision de la Comision

1. En su 914 sesion, celebrada el 29 de junio de 2010, la Comisién aprobd
la siguiente decision:

La Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional,

Reconociendo la importancia de establecer un régimen eficaz de
las operaciones garantizadas por el que se promueva el acceso al
crédito financiero garantizado,

Reconociendo también la necesidad de ampliar la oferta de crédito
garantizado a menor costo para los titulares de propiedad intelectual
y de otros derechos constituidos sobre propiedad intelectual, y de
incrementar asi el valor de la propiedad intelectual como medio de
garantia para la obtencién de crédito,

Tomando nota de que la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre
las Operaciones Garantizadas serd en general aplicable a las garan-
tias constituidas sobre propiedad intelectual, sin que su régimen
interfiera en las normas y los objetivos basicos del derecho de la
propiedad intelectual,

Habida cuenta de la necesidad de regular la interaccion del régi-
men de las operaciones garantizadas con el derecho de la propiedad
intelectual tanto interno como internacional,

Reconociendo que los Estados precisan orientacion acerca de cémo

procederia aplicar las recomendaciones de la Guia Legislativa de la
CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas en el contexto de la
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propiedad intelectual y acerca de los ajustes que convendria hacer
en su derecho interno a fin de evitar incoherencias entre el régimen de
las operaciones garantizadas y el derecho de la propiedad intelectual,

Tomando nota ademds de la importancia de que se concilien mejor
los intereses de todas las partes interesadas, inclusive de los otorgan-
tes, ya sean titulares, licenciantes o licenciatarios de propiedad inte-
lectual, y de los acreedores garantizados,

Tomando nota con satisfaccion de la coherencia entre las recomen-
daciones del Suplemento de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre
las Operaciones Garantizadas relativo a las Garantias Reales sobre
Propiedad Intelectual, y las de la Guia Legislativa de la CNUDMI
sobre el Régimen de la Insolvencia® en lo referente al trato otorgable
a los efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario
de propiedad intelectual en una garantia real constituida sobre los dere-
chos de esa parte nacidos de su acuerdo de licencia,

Expresando su reconocimiento a las organizaciones internacionales
intergubernamentales y no gubernamentales que se ocupan del régi-
men de las operaciones garantizadas y del derecho de la propiedad
intelectual, particularmente a la Organizacién Mundial de la Propie-
dad Intelectual y a la Conferencia de La Haya de Derecho Interna-
cional Privado, por su participacién y por el apoyo prestado en los
preparativos del Suplemento de la Guia Legislativa de la CNUDMI
sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las Garantias Reales
sobre Propiedad Intelectual,

Expresando igualmente su reconocimiento a los participantes en
el Grupo de Trabajo VI (Garantias Reales), asi como a la Secretarfa,
por su labor en la preparacién del Suplemento de la Guia Legislativa
de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las
Garantias Reales sobre Propiedad Intelectual,

1. Adopta el Suplemento de la Guia Legislativa de la CNUDMI
sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las Garantias Reales
sobre Propiedad Intelectual, formado por el texto presentado en los
documentos A/CN.9/700 y Add.1 a Add.7, junto con las enmiendas
aprobadas por la Comision en su 43° periodo de sesiones, y autoriza
a la Secretarfa a editar y finalizar el texto de este Suplemento con
arreglo a lo decidido en las deliberaciones de la Comisiéon durante
ese periodo de sesiones;

“Publicacion de las Naciones Unidas, nim. de venta S.05.V.10.
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2. Pide al Secretario General que dé amplia difusion al texto del
Suplemento de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las Ope-
raciones Garantizadas relativo a las Garantias Reales sobre Propie-
dad Intelectual, haciéndolo llegar a las autoridades competentes de
cada Estado y a toda organizacién interesada en cuestiones tanto de
financiacién garantizada como de propiedad intelectual;

3. Recomienda que todos los Estados se valgan del Suplemento
de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garan-
tizadas relativo a las Garantias Reales sobre Propiedad Intelectual,
para evaluar la eficacia econémica de su régimen de las operaciones
garantizadas, asi como del régimen interno de la propiedad intelec-
tual, y que presten la debida atencién a lo recomendado en el Suple-
mento cuando vayan a promulgar o a revisar alguna ley relativa a
las operaciones garantizadas y a la propiedad intelectual, al tiempo
que invita a todo Estado que haya dado curso a las recomendaciones
de la Guia o que haya aplicado lo dispuesto en el Suplemento, a que
informe a la Comisién en consecuencia.

B. Resolucion 65/23 de la Asamblea General

2. En su 57" sesién plenaria, celebrada el 6 de diciembre de 2010, la
Asamblea General aprobd, sobre la base del informe de la Sexta Comision
(A/65/465) (proyecto de resolucién III), la siguiente decision:

Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garan-
tizadas: Suplemento relativo a las Garantias Reales
sobre Propiedad Intelectual

La Asamblea General,

Reconociendo la importancia que reviste para todos los Estados
disponer de regimenes eficientes de operaciones garantizadas para
promover el acceso al crédito garantizado,

Reconociendo también la necesidad de que los propietarios y otros
titulares de derechos de propiedad intelectual puedan acceder con
mayor facilidad y menor costo a créditos garantizados, y de aumentar
asi el valor de los derechos de propiedad intelectual como garantia
de crédito,
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Observando que la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las
Operaciones Garantizadas® se aplica de manera general a las garan-
tias reales constituidas sobre propiedad intelectual, sin que su régi-
men interfiera involuntariamente en las normas y los objetivos bdsicos
del derecho de la propiedad intelectual,

Teniendo en cuenta la necesidad de regular la interaccién entre el
régimen de las operaciones garantizadas y el derecho de la propiedad
intelectual, tanto a nivel interno como internacional,

Reconociendo que los Estados precisan orientacién acerca de como
procederia aplicar las recomendaciones de la Guia Legislativa de la
CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas en el contexto de la
propiedad intelectual y acerca de los ajustes que convendria hacer
en su derecho a fin de evitar incoherencias entre el régimen de las
operaciones garantizadas y el derecho de la propiedad intelectual,

Observando la importancia de conciliar los intereses de todas las partes
interesadas, incluidos los otorgantes, ya sean titulares, licenciantes o licen-
ciatarios de propiedad intelectual, y los acreedores garantizados,

Expresando su aprecio a las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales internacionales que se ocupan de cuestiones de financiacion
garantizada y de propiedad intelectual, en particular la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual y la Conferencia de La Haya de Derecho Inter-
nacional Privado, por su participacion y apoyo en la elaboracién de la Guia
Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento
relativo a las Garantias Reales sobre Propiedad Intelectual,

1. Expresa su aprecio a la Comision de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional por haber finalizado y aprobado la Guia
Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las
Garantias Reales sobre Propiedad Intelectual’;

2. Solicita al Secretario General que dé amplia difusion, en particular
por medios electronicos, al texto del Suplemento y lo transmita a los gobier-
nos y a otros organos interesados;

3. Recomienda que todos los Estados utilicen el Suplemento para eva-
luar la eficiencia econdémica de su financiacién garantizada por propiedad
intelectual y que presten la debida atencién al Suplemento al revisar o

PPublicacién de las Naciones Unidas, nim. de venta: S.09.V.12.

“Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto periodo de sesiones,
Suplemento niim. 17 (A/65/17), cap. IV.
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promulgar su legislacion en la materia, e invita a los Estados que lo hayan
hecho a que informen a la Comisién en consecuencia;

4. Recomienda también que todos los Estados sigan considerando la
posibilidad de pasar a ser partes en la Convencion de las Naciones Unidas
sobre la Cesion de Créditos en el Comercio Internacional® y aplicar las
recomendaciones de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las Opera-
ciones Garantizadas®.

57% sesion plenaria
6 de diciembre de 2010

9Resolucién 56/81, anexo.
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