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a)

Prelacion de una garantia real

Enfoque general adoptado en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas

1. Envirtud de la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas, la
prelacion entre garantias reales constituidas sobre los mismos bienes concedidos por
el mismo otorgante se basa en el criterio temporal del momento de la inscripcién
registral (por ejemplo, antes de la constitucién de la garantia) o del momento en que
la garantia real haya adquirido eficacia frente a terceros (por ejemplo, después de su
constitucion; véase la recomendacion 76).

2.  No obstante, una garantia real que haya adquirido eficacia frente a terceros
mediante su inscripcidon en un registro especial (que prevea la inscripcion de
garantias reales) goza de mayor prelacion que una garantia real que haya adquirido
su eficacia mediante la inscripciéon de una notificacion en el registro general de
garantias reales (véase la recomendacion 77 a)). Del mismo modo, con muy pocas
excepciones, los cesionarios de bienes gravados se hacen cargo de los bienes
guedando sujetos a toda garantia real que fuera oponible a terceros en el momento
de latransferencia o cesion (véanse las recomendaciones 78 a 82).

Posibles ajustes especificamente relacionados con los bienes

3. El Grupo de Trabajo tal vez desee plantearse si en el comentario seria preciso
explicar en detalle la aplicacion de las recomendaciones pertinentes de la Guia de
la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas a las garantias reales sobre los
derechos de propiedad intelectual del modo en que se expone en los parrafos que
figuran a continuacion.

Determinacion delaidentidad de los reclamantes concurrentes

4.  Para que un conflicto de prelacién esté sujeto a la Guia de la CNUDMI sobre
las Operaciones Garantizadas, debe haber por lo menos un acreedor garantizado
(o bien un cesionario en una cesion hecha a titulo de garantia, que se trate como
operacion garantizada) que haya obtenido una garantia real conforme al derecho
recomendado en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas.
El cesionario de un bien a raiz de la ejecucion de una garantia real por
incumplimiento constituye un cesionario ordinario que adquiere el bien del
otorgante a través del acreedor garantizado, el cual ejerce simplemente los derechos
del otorgante conforme al poder dado por éste (véase la recomendaciéon 79). Un
cesionario que adquiera un derecho de propiedad intelectual del otorgante después
de la constitucién de una garantia real por éste adquiere el derecho sujeto a la
garantiareal y, por lo tanto, a los derechos del cesionario que adquirié el derecho de
propiedad intelectual del acreedor garantizado tras la ejecucién, pues este segundo
cesionario no puede tener mas derechos que el cedente. Si el conflicto se plantea
entre cesionarios o entre titulares de licencia exclusiva, la cuestion se deja en manos
de la legislacion sobre propiedad intelectual y no se aplica la Guia de la CNUDMI
sobre las Operaciones Garantizadas.

5. Si el conflicto se plantea entre garantias reales constituidas sobre los mismos
derechos de propiedad intelectual concedidos por el mismo otorgante en virtud del
derecho recomendado en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
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b)

c)

Garantizadas, gozara de prelacion la primera garantia que se haya inscrito o, si
ocurre antes, que haya adquirido eficacia frente a terceros (véase la
recomendacion 76; sobre los demas conflictos de prelacion abordados en la Guia de
la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas, véanse los parrafos que figuran a
continuacion), a menos que sea desplazada por leyes que rijan los derechos de la
propiedad intelectual (véase larecomendacion 4 b)).

Pertinencia del conocimiento detransferencias o de garantiasreales anteriores

6. En el marco de la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas,
el conocimiento por parte de un reclamante concurrente de la existencia de una
garantia real no es un factor pertinente para determinar el grado de prelacion (véase
la recomendacion 93). Como ya se ha indicado, tal como disponen muchos registros
de la propiedad intelectual, una transferencia 0 una garantia real concurrente
efectuada posteriormente sélo puede adquirir prelacién si se inscribe en primer
lugar y si se acepta sin conocimiento de una transferencia concurrente anterior.
LaGuia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas no afecta a la
aplicacion de esaregla (véase |la recomendacion 4 b)).

Prelacion deuna garantiainscrita en un registro dela propiedad intelectual

7. Como ya se ha mencionado, la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas no se aplica a los conflictos entre cesionarios, a menos que uno de
ellos adquiriera un derecho a través de una cesién de derechos de propiedad
intelectual a modo de garantia en virtud del régimen de las operaciones
garantizadas, y si no existe ninguna regla de prelacion de los derechos de propiedad
intelectual que sea aplicable a dicho conflicto (véase la recomendacion 4 b)).
La Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas si es aplicable a los
conflictos de prelacion que se planteen: i) entre un acreedor garantizado que haya
inscrito una notificacion de su garantiareal en el registro general de garantias reales
y un acreedor garantizado que haya inscrito su garantia real en el registro pertinente
de los derechos de propiedad intelectual; ii) entre dos acreedores garantizados que
hayan inscrito sus garantias reales en el registro pertinente de los derechos de
propiedad intelectual; iii) entre un cesionario 0 un licenciatario y un acreedor
garantizado; y iv) entre dos acreedores garantizados que hayan inscrito sus
respectivas garantias reales en el registro general de las garantias reales.

8.  Segun laregla general, la inscripcion en un registro especial (inclusive en un
registro de derechos de propiedad intelectual) proporciona una garantia que goza de
mayor prelacion que una garantia real que se haya inscrito en el registro general de
las garantias reales (véanse las recomendaciones 77 y 78). Esta regla es valida
también en lo que respecta a las garantias reales constituidas sobre derechos de
propiedad intelectual.

9. Maés en concreto, si el conflicto se plantea entre dos acreedores garantizados,
uno de los cuales haya inscrito una notificacion en el registro general de las
garantias reales y el otro haya registrado su garantia real en el registro pertinente de
los derechos de propiedad intelectual, la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas es aplicable y concede mayor prelacién al acreedor garantizado que
haya efectuado su inscripcion en el registro pertinente de los derechos de propiedad
intelectual (véase la recomendacion 77 a)). Si el conflicto se plantea entre garantias
reales inscritas en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual, tal
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d)

€)

como lo requiere la legislacion sobre propiedad intelectual, gozara de prelacion la
garantia que se haya inscrito en primer lugar, lo cual se confirma en la Guia de la
CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (véase la recomendacion 77 b)). Si el
conflicto de prelacién se plantea entre un cesionario de derechos de propiedad
intelectual y un acreedor garantizado que, en el momento de la transferencia, haya
inscrito su garantia en el registro pertinente de los derechos de propiedad
intelectual, tendra prelacién el acreedor garantizado (es decir, el cesionario estara
sujeto a la garantia real). Sin embargo, si el acreedor garantizado no ha inscrito su
garantia real en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual, el
beneficiario de la transferencia (que es un cesionario y, habida cuenta de que los
requisitos para una cesion se rigen por la legislaciéon sobre propiedad intelectual)
adquirira los derechos de propiedad intelectual gravados libres del gravamen de la
garantiareal (véanse las recomendaciones 78 y 79).

Prelacion de un derecho que no pueda inscribirse en un registro de la propiedad
intelectual

10. Si el conflicto de prelacion se plantea entre una garantia real que se haya
inscrito 0 a la que de algin otro modo haya adquirido eficacia frente a terceros en
virtud de la ley recomendada en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas, por una parte, y una garantia real constituida sobre un derecho de
propiedad intelectual respecto del cual no exista ningun registro de la propiedad
intelectual, por otra, la prelacion otorgable a las garantias reales se determinara en
funcion del orden cronoldgico por el que se hayan inscrito en el registro general de
las garantias reales o en funcion de la eficacia frente a terceros (véase la
recomendacion 77). Si existe una regla de prelacion de los derechos de propiedad
intelectual que prevea lo contrario, ésta prevalecera (véase la recomendacion 4 b)).
En principio, todo cesionario o licenciatario subsiguiente adquiriria el bien sujeto a
la garantia real (véase la recomendacion 79). Si el otorgante de la garantia real
hubiera transferido el bien antes de que se constituyera la garantia, el acreedor
garantizado no dispondria de ninguna garantia real conforme alaregla de la primera
garantia inscrita (sobre la base de la regla de propiedad generalmente aceptable de
nemo dat a la que la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas no
afecta).

Derechos de los cesionarios de derechos de propiedad intelectual gravados

11. En la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas se aborda
suficientemente el supuesto en que la garantia real sea constituida y adquiera
eficacia frente a terceros y posteriormente se transfiera la titularidad del derecho de
propiedad intelectual. La regla fundamental estribaria en que el beneficiario de la
transferencia adquiriria el derecho de propiedad intelectual sujeto a la garantia real
(véase la recomendacion 79). En efecto, el acreedor garantizado adquiere el bien
junto con el derecho a venderlo libre de los derechos del cesionario si el otorgante
incumple su obligacién y el acreedor garantizado ejecuta su garantia real. Asi, el
cesionario que adquiera el derecho de propiedad intelectual del acreedor garantizado
es, de hecho, un cesionario anterior, que adquirid el bien del otorgante a través del
acreedor garantizado, a diferencia del cesionario que adquirid el bien directamente
del otorgante después de que la garantia real pasara a ser oponible a terceros.

12. En esa regla se prevén dos excepciones. La primera se plantea cuando el
acreedor garantizado autoriza la engjenacion o la concesion de una licencia sobre el
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f)

9)

bien libre de la garantia real (véase la recomendacion 80). La segunda excepcion es
la del caso de una licencia no exclusiva otorgada en el curso ordinario de los
negocios del licenciante (véase larecomendacion 81 c)).

Derechos delos licenciatarios en general

13. El proceso de concesion de licencias de propiedad intelectual es una cuestion
de rutina. Los derechos retenidos de un licenciante, como el derecho de propiedad o
el derecho a percibir derechos de licencia, y los derechos de un licenciatario pueden
utilizarse como bienes gravados para la obtencion de crédito financiero. En cada
caso, es necesario estudiar las reglas de prelacion pertinentes cuando los
reclamantes concurrentes sean los prestamistas del licenciante y el licenciatario, o el
licenciante y los prestamistas del licenciatario.

14. Cuando el titular de derechos de propiedad intelectual constituya sobre ellos
una garantia real y le da eficacia frente a terceros y posteriormente otorga una
licencia, en principio, €l licenciatario adquiere los derechos sujetos a la garantia real
constituida por el licenciante (véase la recomendacion 79). Esto significa que, si el
licenciante incumpliera el pago del préstamo y el prestamista tratara de ejecutar su
garantia real sobre las sumas adeudadas por el licenciatario al licenciante, el
prestamista podria cobrar dichas sumas del licenciatario (véase también la
recomendacion 168), dado que los derechos por concepto de licencias son tratados
como cualquier otro crédito por cobrar. De mismo modo, el licenciatario tendria que
tener la seguridad de que, mientras siguiera cumpliendo el acuerdo de licencia, no
se pondria fin a su licencia. Esta cuestion depende del acuerdo de licencia y de la
ley aplicable.

15. Si el licenciatario constituye también una garantia real, ésta quedard
subordinada a la garantia real constituida por el licenciante, dado que el
licenciatario adquirié sus derechos sujetos a esa garantia real (véase la
recomendacion 79) y dado que el licenciatario no puede dar a su acreedor
garantizado mas derechos de los que dicho licencitario tenga (sobre la base del
principio nemo dat). Asi, si el prestamista del licenciante ejecutara su garantia real,
podria disponer de los derechos de propiedad intelectual libres de la licencia. De
este modo, la licencia quedaria sin efecto y el prestamista del licenciatario ya no
tendria ningln bien gravado por su garantia real. Los derechos del licenciante y del
licenciatario en virtud del acuerdo de licencia y de la legislacion pertinente sobre
propiedad intelectual no se verian afectados por el régimen de las operaciones
garantizadas. Asi pues, si el licenciatario incumple el acuerdo de licencia, el
licenciante puede poner fin a él, con lo que el acreedor garantizado del licenciatario
guedaria de nuevo sin garantia. Del mismo modo, el régimen de las operaciones
garantizadas no seria aplicable a un acuerdo concertado entre el licenciante y el
licenciatario por el que se prohibiera a este Ultimo conceder sublicencias o ceder al
licenciatario sus reclamaciones de derechos adeudados por sublicenciantes.

Derechos delos licenciatarios en el curso ordinario de los negocios

16. Una cuestion que reviste particular importancia es la de si un licenciatario al
gue se haya otorgado una licencia no exclusiva “en el curso ordinario de los
negocios’ del licenciante deberia verse afectado por una eventual garantia real
constituida por el licenciante si no tuviera conocimientos de que tal licencia violaba
la garantiareal (véase larecomendacion 78 c)).
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17. El propietario de una pelicula (por ejemplo, un productor) puede otorgar una
garantia real sobre un derecho de propiedad. Acto seguido, el propietario puede
concertar un acuerdo de licencia exclusivo con un distribuidor de la pelicula. El
distribuidor también puede otorgar una garantia real sobre sus derechos como
licenciatario. Entonces, el distribuidor podra celebrar un acuerdo de concesién de
licencias no exclusivas con las empresas de las salas de proyeccion de la pelicula
Otra posibilidad consiste en que el propietario concierte acuerdos de licencia no
exclusivos con los distribuidores o directamente con las empresas de las salas de
proyeccion de la pelicula, o con los usuarios finales. Conforme a la legislacién
sobre propiedad intelectual, toda sublicencia depende, para su existencia, de la
licencia pertinente. Si se cancela la licencia, queda también sin efecto toda
sublicencia derivada de dicha licencia, a menos que autorice lo contrario el
licenciante original, ya sea directamente o en el acuerdo de licencia inicial. Esto es
asi porque la infraccion no depende de un conocimiento previo. La falta de
conocimiento puede reducir los dafios causados por la infraccién, pero no la
responsabilidad.

18. De conformidad con la recomendacién 81 c), un licenciatario que hubiera
obtenido una licencia no exclusiva en el curso ordinario de los negocios no se veria
afectado por una garantia real constituida por el licenciante, siempre y cuando el
licenciatario no tuviera conocimiento de que la licencia autorizada por el licenciante
infringia la garantia de un acreedor garantizado (es decir, un acuerdo entre el
licenciante y su acreedor). Ello no significa que el licenciatario quede ya
desvinculado de las estipulaciones del acuerdo de licencia, como de la que prohibe
al licenciatario conceder sublicencias no exclusivas. La expresion “adquiere libre de
todo gravamen” no significa que el titular de una licencia no exclusiva obtenga una
licencia “sin gravamen”. Dicho licenciatario podra seguir utilizando la licencia a
raiz de la apertura de la via ejecutoria por el acreedor garantizado contra el
licenciante Unicamente si el licenciatario con una licencia no exclusiva cumple con
todo lo estipulado en la licencia (incluido el pago de los derechos por concepto de
licencia a la persona que adquirié la titularidad del derecho licenciado en la venta
gjecutoria del bien gravado). Asi pues, permanecen vigentes todas las obligaciones
del licenciatario, y el sucesor del licenciante podra poner fin al acuerdo de licencia a
raiz de un incumplimiento por parte del licenciatario.

19. En el gjemplo antes citado, un empresario de salas de proyeccién de peliculas
posee una sublicencia no exclusiva otorgada por un distribuidor, que a su vez es
titular de una licencia exclusiva concedida por un productor. Si el acreedor
garantizado del distribuidor ejecuta su garantia real, el empresario de salas de
proyeccion de peliculas, como titular de una licencia no exclusiva, seguiria
beneficiandose de los derechos que le confiere la licencia (asumiendo que cumple
con sus obligaciones). En cambio, si el acreedor garantizado del productor (del
propietario o del licenciante) ejecuta su garantia real, el distribuidor que sea titular
de lalicencia exclusiva que le siga por orden cronol 6gico perderia sus derechos. Los
derechos del empresario de salas de proyeccion de peliculas, al ser éste el titular de
una sublicencia no exclusiva, también se perderian, dado que, en virtud de la
recomendacion 82 y del derecho general, ningin sublicenciatario puede tener mas
derechos que su licenciatario.

20. Con este enfoque se pretende compaginar la capacidad del acreedor
garantizado para recurrir a los bienes gravados con la capacidad de un titular de una
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licencia sobre |os bienes adquirida en el curso ordinario de |os negocios para retener
los derechos del licenciatario sin impedimentos por parte del acreedor garantizado
del licenciante.

21. Por ejemplo, segun este enfoque todo acreedor garantizado prudente deberia
“vigilar” a su propio prestatario o licenciante para que no concediera licencias no
exclusivas. En cambio, no seria necesario que el acreedor garantizado “vigilara’ a
los licenciatarios de su prestatario o licenciante para que no concedieran
sublicencias no exclusivas, dado que con ello se impondria al acreedor garantizado
una carga excesiva. Al mismo tiempo, con este enfoque se protegen las expectativas
razonables de los titulares de licencias no exclusivas (por |o general operaciones no
negociadas) de que no se puedan cancelar sus derechos a raiz del incumplimiento
del licenciante. La Guia de la CNUDMI sobre la Operaciones Garantizadas prevé
una regla legislativa que pone en practica lo que sin duda esperan el acreedor
garantizado y el licenciante (el acreedor garantizado autorizard, como préactica
habitual, al licenciante a concertar operaciones en el curso ordinario de los
negocios). Este es, a fin de cuentas, el negocio que lleva el licenciante. No obstante,
incluso ese derecho esperado resulta sobrepasado por la carga que se impondria al
acreedor garantizado del licenciante original si tuviera que “vigilar” las actividades
de concesion de sublicencias de todos los licenciatarios titulares de licencias
exclusivas. Por altimo, las reglas adoptan un principio que no resulta muy exigente
para un licenciatario con una licencia exclusiva (que probablemente se ocupara mas
de negociar su trato), consistente en cerrar un trato con el acreedor garantizado del
licenciante para proteger al titular de la licencia exclusiva o en adquirir su licencia
sujeta a la garantia real otorgada por €l licenciante.

22. Si el acreedor garantizado del licenciante no desea fomentar la concesién de
licencias no exclusivas, tiene la posibilidad de requerir al prestatario (es decir, al
licenciante), en su acuerdo de garantia (o0 en cualquier otro texto), que, en todas las
licencias no exclusivas, inserte una clausula en virtud de la cual, si el prestatario
otorga una licencia no exclusiva, ésta quedara sin efecto en caso de que el acreedor
garantizado del licenciante ejecute su garantia real. Del mismo modo, si el
licenciante no desea que su licenciatario conceda sublicencias, podra insertar en el
acuerdo de licencia una clausula conforme a la cual el otorgamiento de tal
sublicencia por parte del licenciatario constituira un caso de incumplimiento, que
dara al licenciante el derecho a poner fin a la licencia. Nada de lo dispuesto en la
Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas obstaculizaria el
cumplimiento de tales disposiciones entre el acreedor garantizado y su prestatario (o
entre el licenciante y su licenciatario). Naturalmente, el acreedor garantizado no
tendra, de ordinario, ningun interés en proceder asi, dado que el licenciante (y sus
licenciatarios) se dedican al negocio de otorgar licencias no exclusivas, y el
acreedor garantizado espera que el prestatario utilice los derechos cobrados por
concepto de esas licencias para abonar |a obligacion garantizada.

23. La excepcion enunciada en la recomendacion 81 ¢) sera Unicamente aplicable
cuando: i) el acreedor garantizado no autorice a su prestatario a otorgar una licencia
(en este caso sera aplicable larecomendacion 80 b)); y ii) el acreedor garantizado no
prohiba al prestatario conceder una licencia no exclusiva (en caso de que el acreedor
garantizado se lo prohiba, la licencia quedara sin efecto en caso de gecucion por
parte del acreedor garantizado); y iii) el licenciante otorgue una licencia no
exclusiva al licenciatario; en ningln caso un licenciatario no autorizado adquiriria el
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derecho de propiedad intelectual gravado libre de la garantia real del acreedor
garantizado del licenciante (ahora bien, el arreglo contractual entre el acreedor
garantizado y el licenciante, que ni autoriza ni prohibe al propietario-licenciante
conceder una licencia, no produce efectos frente a terceros).

24. En la legislacién sobre la propiedad intelectual cabe obtener resultados muy
parecidos. Se da a menudo el caso de que el acreedor garantizado autoriza al
licenciante, en el acuerdo de garantia, a otorgar licencias. Si el acuerdo de garantia
celebrado entre el licenciante y su acreedor garantizado no dice nada sobre esa
posibilidad, pero, como cuestién de legislacion sobre propiedad intelectual, el
licenciante, y no el acreedor garantizado, mantiene latitularidad de los derechos de
propiedad intelectual gravados, entonces el titular de los derechos suele estar
también autorizado a conceder licencias. Dado que se trata de una préactica comun,
en la mayoria de los casos las licencias seran autorizadas. Luego, en virtud de las
reglas de prelacién que habitualmente prevé la legislacion sobre propiedad
intelectual, un acreedor garantizado adquirira los derechos sujetos a esas licencias
autorizadas. No obstante, en algunos casos el acreedor garantizado se reserva el
derecho a aprobar licencias, convirtiéndose de hecho en el titular de un derecho a
efectos de la legislacién sobre propiedad intelectual. En tal caso, si el titular que
infrinja esa disposicion otorga una licencia (0 una sublicencia), la licencia queda
desautorizada y se considera una infraccioén.

25. ElI Grupo de Trabajo tal vez considere apropiado aclarar el texto del
apartado c¢) de larecomendacion 81, en lo que se refiere a los derechos de propiedad
intelectual y alas observaciones explicativas, para asegurar que en la disposicion no
haya incoherencias con la legislacion sobre propiedad intelectual (y en particular
gue no se permita a un licenciatario infractor adquirir su licencialibre del gravamen
constituido por el licenciante). En cualquier caso, conviene sefialar que en caso de
gue esa disposicion no fuera acorde con la legislacion sobre propiedad intelectual,
seria simplemente inaplicable de conformidad con la recomendacion 4 d).

Derechosy obligaciones de las partes en un acuerdo de garantia

Enfoque general adoptado en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas

26. En general, salvo muy raras excepciones, en la Guia de la CNUDMI sobre las
Operaciones Garantizadas se reconoce la libertad de las partes en el acuerdo de
garantia para ajustar su acuerdo a sus necesidades practicas (véase la
recomendacion 10). Al mismo tiempo, afin de incrementar la eficiencia'y de reducir
los gastos de las operaciones, la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas prevé algunas reglas obligatorias y otras que no lo son.

27. En general, la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas hace
referencia al acuerdo entre las partes, asi como a cualquier uso que hayan convenido
o0 practica que hayan establecido entre ellas. Ademas, |a parte que esta en posesién
de los bienes gravados tiene la obligacion de adoptar medidas razonables para
preservar los bienes y su valor, y el acreedor garantizado debe devolver el bien
gravado cuando la garantia real haya quedado extinguida a raiz del pago total o de
otro modo y se hayan liquidado todos los compromisos de concesion de crédito
financiero (véanse las recomendaciones 111 y 112). Ademas, a menos que se
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disponga otra cosa, podran reembolsarse al acreedor garantizado los gastos que haya
realizado razonablemente con miras a preservar |os bienes gravados; ese acreedor
podra utilizar tales bienes razonablemente e inspeccionarlos si estan en posesion del
otorgante (véase larecomendacion 113).

Posibles ajustes especificamente relacionados con los bienes
Aplicacion del principio dela autonomia de las partes

28. EIl Grupo de Trabajo tal vez desee confirmar que el principio de la autonomia
de las partes es igualmente aplicable a las garantias reales sobre derechos de
propiedad intelectual, asi como plantearse toda eventual limitacion que resulte
necesaria.

Obligacién del acreedor garantizado de adoptar medidas judiciales contra los
infractores o derenovar lasinscripcionesregistrales

29. El Grupo de Trabajo tal vez desee también estudiar si la obligacién del
acreedor garantizado de preservar el bien gravado y el valor del mismo deberia
hacerse extensiva a los derechos de propiedad intelectual. A este respecto, una
cuestion de la que podria ocuparse el Grupo de Trabajo es la de si el acreedor
garantizado deberia tener el derecho o la obligacion de adoptar cualquier medida
necesaria para proteger el derecho de propiedad intelectual o para renovar una
inscripcion registrada. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si la cuestiéon de
quién puede perseguir judicialmente a los infractores o renovar las inscripciones es
una cuestion regida por la legislacion sobre propiedad intelectual y si las partes solo
pueden llegar a un acuerdo a este respecto si tal legislacion las autoriza atal efecto.

Derecho del acreedor garantizado a perseguir judicialmente alosinfractoreso a
renovar lasinscripciones registrales

30. Ademas, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si, en el marco de un
régimen de las operaciones garantizadas, el acreedor garantizado deberia tener el
derecho (y no la obligacién) de perseguir judicialmente a los infractores y de
renovar las inscripciones registrales si esos derechos no fueran ejercidos
oportunamente por su titular. Este enfoque podria justificarse por el legitimo interés
gue tiene el acreedor garantizado en preservar el derecho de propiedad intelectual
gravado y su valor. Esta cuestion puede dejarse en manos de una regla supletoria
aplicable en ausencia de un acuerdo en contrario entre las partes, o dejar que se
regule en virtud del acuerdo de garantia.

Derechosy obligaciones de los ter cer os deudores

Enfoque general adoptado en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas

31. En la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas se examinan
los derechos y obligaciones de los deudores, excepto en el caso en que un deudor
otorgue una garantia real sobre un bien para respaldar el pago u otro tipo
de cumplimiento de una obligacién. Estos terceros deudores (en la Guia de
la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas se les denomina partes obligadas,
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a fin de distinguirlos del deudor-otorgante) incluyen al deudor de un crédito por
cobrar cedido, a la persona obligada en virtud de un titulo negociable, al
garante/emisor, al confirmante, o a la persona designada cuando el bien gravado
revista la forma del producto de una promesa independiente, al banco depositario
cuando el bien gravado sea el derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta
bancaria, asi como al emisor de un documento negociable.

Posibles ajustes especificamente relacionados con los bienes

32. Cuando el bien gravado sea el derecho a reclamar sumas abonables por
concepto de un acuerdo de licencia, los derechos y las obligaciones del tercero
deudor serian los mismos que los de un deudor de un crédito por cobrar. Cuando los
bienes gravados sean los derechos que tenga un licenciatario en virtud de un
acuerdo de licencia, el licenciante no sera un deudor tercero en el sentido de la Guia
de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas. Los derechos y las
obligaciones del licenciante se derivan de la legislacion sobre propiedad intelectual
y, en cualquier caso, de normativas diferentes del régimen de las operaciones
garantizadas. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si seria oportuno insertar
explicaciones pertinentes en el comentario.

Ejecucidon de una garantia real

Enfoque adoptado en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas

33. De conformidad con la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas, tras el incumplimiento, el acreedor garantizado tendra derecho a
(véase la recomendacion 141):

a) Obtener la posesion de un bien corporal gravado;

b) Vender o engjenar de algun otro modo un bien gravado, arrendarlo o
conceder una licencia respecto de él;

c) Comunicar al otorgante que aceptard un bien gravado a modo de
cumplimiento total o parcial de la obligacion garantizada;

d) Cobrar el valor o gjecutar de otro modo una garantia real sobre un bien
gravado que sea un crédito por cobrar, un titulo negociable, un derecho al pago de
fondos acreditados en una cuenta bancaria o el producto de una promesa
independiente;

e) Ejercer sus derechos en virtud de un documento negociable;
f)  Ejecutar su garantiareal sobre un bien incorporado a un bien inmueble; y

g) Ejercitar cualquier otro derecho previsto en el acuerdo de garantia
(excepto si es incompatible con las disposiciones del presente régimen) o en
cualquier otraregla de derecho.

34. Al gjercer sus derechos, el acreedor garantizado debera actuar de buena fey de
forma comercial mente responsable (véase la recomendacion 131). En particular, con
respecto a la gjecucion extrajudicial, el acreedor garantizado deberd acatar esa
norma de conducta y gjercer sus recursos a reserva de determinadas notificaciones y
de salvaguardias suplementarias (véanse las recomendaciones 147 a 151).

11
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Posibles ajustes especificamente relacionados con los bienes
Remisién a la legislacién sobre propiedad intelectual

35. En general, el gjercicio de recursos en virtud del régimen de las operaciones
garantizadas deberia ser acorde con la legislacion pertinente sobre propiedad
intelectual. Asimismo, el gjercicio de recursos en virtud de otra legislacién (como la
cancelacion de una transferencia o de un acuerdo de licencia) no deberia verse
afectado. Ademas, 1o que es comercialmente razonable cuando el bien gravado sea
un derecho de propiedad intelectual puede depender de la legislacion y de la
practica en materia de propiedad intelectual. El Grupo de Trabajo tal vez desee
estudiar si, para lograr ese resultado, puede ser suficiente la recomendacién 4 b),
acompafiada de un comentario pertinente.

Toma de “posesiéon” de un derecho de propiedad intelectual gravado

36. EIl derecho de un acreedor garantizado a tomar posesion del bien gravado no es
pertinente si el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual (véanse las
recomendaciones 146 y 147). No obstante, el acreedor garantizado deberia tener
derecho a tomar posesion de cualquier documento necesario para la gjecucion de su
garantia real. Asimismo, el acreedor garantizado deberia tener derecho a tomar
posesién de todo bien corporal que esté incluido en cualquier derecho de propiedad
intelectual, a reserva de los derechos que puedan tener otras partes con respecto a
dichos bienes corporales.

Enajenacion de un derecho de propiedad intelectual gravado

37. El acreedor garantizado deberia tener derecho, en caso de incumplimiento por
parte del otorgante, a enajenar el derecho de propiedad intelectual gravado o a
conceder una licencia sobre él, aunque siempre manteniéndose dentro de los limites
de los derechos del otorgante. A resultas de ello, si el otorgante es el propietario, en
principio, el acreedor garantizado deberia tener el derecho a ceder el derecho de
propiedad intelectual gravado o a otorgar una licencia respecto de él. Sin embargo,
en caso de que el otorgante, antes de conceder la garantia real, otorgara una licencia
exclusiva que gozara de prelacion sobre la garantia real, al producirse un
incumplimiento, el acreedor garantizado no dispondria del derecho a conceder otra
licencia, pues el otorgante no disponia de ese derecho y el acreedor garantizado no
puede tener mas derechos que el otorgante.

38. Si el otorgante es un licenciatario, al incumplir éste sus obligaciones, el
acreedor garantizado deberia tener derecho a transferir la licencia (si la licencia es
transferible) o a otorgar una licencia (si, en virtud de lo estipulado en el acuerdo de
licencia, el otorgante -licenciatario goza del derecho a otorgar sublicencias), de
acuerdo con lo dispuesto en lalicencia concedida por el propietario al licenciatario.

Propuesta del otorgante de adquirir un derecho de propiedad intelectual gravado

39. El acreedor garantizado deberia tener derecho a proponer al otorgante que
aceptara |los derechos del otorgante en satisfaccion de la obligacién garantizada. Si
el otorgante es el propietario, el acreedor garantizado podria convertirse en el
propietario (siempre y cuando el otorgante y sus acreedores no formularan
objeciones; véanse las recomendaciones 156 a 159). Una vez que un acreedor
garantizado se convierte en propietario, sus derechos y obligaciones pasan a estar
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regulados por la legislacion pertinente sobre propiedad intelectual. Tal como ya se
ha indicado (véase el parrafo 11 supra), el cesionario que adquirié su derecho del
otorgante, a través del acreedor garantizado, a raiz del incumplimiento del
otorgante, podria prevalecer sobre un cesionario que adquiriera el derecho de
propiedad intelectual gravado directamente del otorgante una vez que se hubiera
constituido una garantia real sobre tal derecho (dado que este Ultimo acreedor
garantizado no puede tener mas derechos que el otorgante).

Cobro de sumas abonables por concepto de licencias

40. Cuando el bien gravado sea el derecho a cobrar sumas por concepto de una
licencia, el acreedor garantizado deberia tener derecho a percibir esas sumas (véase
la recomendacion 168). En todas estas situaciones, se respetaran los derechos que
tenga el licenciante en virtud de la legislacion sobre propiedad intelectual, puesto
gue la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas remite a dicha
legislacion (véase larecomendacion 4 b)).

Ejecucion de garantias reales sobre bienes cor porales relacionados con derechos
de propiedad intelectual

41. Cuando los bienes gravados sean bienes corporales, con respecto a los cuales
se utilicen derechos de propiedad intelectual, el acreedor garantizado deberia poder
disponer de ellos o engjenarlos sin el consentimiento del propietario-licenciante en
caso de que el derecho de propiedad intelectual pertinente haya caducado, o si el
titular de los derechos de propiedad intelectual autoriza al acreedor garantizado a
enajenar los bienes en caso de incumplimiento. Naturalmente, la engjenacion sélo
puede producirse en casos de caducacion de los derechos o de tal autorizacion. De
otro modo, el acreedor garantizado precisaria obtener el consentimiento del
propietario-licenciante, de conformidad con el acuerdo de licencia y con la
legislacion pertinente sobre propiedad intelectual.

Derechos adquiridos mediante enajenacién

42. Las sumas abonables por concepto de derechos de propiedad intelectual
adquiridos mediante una enajenacion judicial se regirian por la legislacién
pertinente que fuera aplicable a la gjecucion de sentencias judiciales. En el caso de
una enajenacion extrajudicial hecha con arreglo a lo dispuesto en el régimen de las
operaciones garantizadas, un cesionario o licenciatario adquiriria el derecho de
propiedad intelectual libre del gravamen de la garantia real del acreedor garantizado
gjecutante y de toda otra garantia real con menor prelacion, pero lo adquiriria con
sujecion a cualquier garantia real que gozara de mayor prelacién. La misma regla se
aplica a toda disposicién extrajudicial que no se gjuste a lo dispuesto en el régimen
de las operaciones garantizadas, y siempre y cuando el cesionario o €l licenciatario
actlen de buena fe (véanse las recomendaciones 161 a 163).

43. Una cuestion que convendria regular es la de si el cesionario o el licenciatario
obtendrian el derecho de propiedad intelectual en la forma en que existia en el
momento en que la garantia real adquirio eficacia frente a terceros, o también con
eventuales cambios introducidos subsiguientemente (por eemplo, una mejora en
una patente). Por lo general, en las legislaciones sobre propiedad intelectual esas
mejoras se consideran derechos aparte que es preciso otorgar por separado. Esta

13
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cuestion, tal como esta planteada, podria dejarse en manos de lo estipulado en el
acuerdo de garantia.

Ejecucion de una garantia real sobre derechos de un licenciatario

44, Todas estas cuestiones deberian regularse también para los casos en que el
bien gravado no fuera un derecho de propiedad intelectual sino que consistiera en
los derechos de un licenciatario derivados de una licencia para la utilizacién de
propiedad intelectual. En tal situacién, los derechos del acreedor garantizado pueden
verse restringidos, pues cuando el bien gravado sea meramente una licencia, el
acreedor garantizado s6lo sucede a los derechos del licenciatario. Un simple
licenciatario no puede ejecutar el derecho de propiedad intelectual contra otro
simple licenciatario o contra un acreedor garantizado que tenga una garantia real
dotada de menor prelacion. Unicamente el licenciante (o el titular apropiado de un
derecho) puede hacerlo (en algunos ordenamientos, los licenciatarios que disponen
de una licencia exclusiva pueden unirse a licenciante como partes en el
procedimiento). Asi pues, un acreedor garantizado que ejecute su garantia real
contra un licenciatario tal vez disponga de derechos limitados contra otras partes.
Otra cuestion que se plantea es la de si el cesionario de derechos de propiedad
intelectual tiene derecho a obtener informacion tal como el cdédigo inicial del
programa informético que tenga el acreedor garantizado para el caso en que el
licenciatario del programa informatico incurra en incumplimiento.

Financiacion para adquisiciones

Enfoque general adoptado en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas

45. En la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas se examina la
financiacién de adquisiciones con respecto a los bienes corporales. Se prevé un
enfoque unitario para la financiacién de adquisiciones, en cuyo contexto todas las
garantias que respalden el pago del precio de compra de bienes corporales entran en
un concepto unitario de la garantia real, con el resultado de que, a excepcién de
ciertas disposiciones especiales que regulan las garantias reales del pago de
adquisiciones, las disposiciones aplicables a las garantias reales son aplicables a las
garantias reales del pago de adquisiciones (véanse |las recomendaciones 178 a 186).
Como variante, la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas prevé
un enfoque no unitario de la financiacién de adquisiciones, en cuyo contexto se
mantiene la terminologia sobre los diversos tipos de garantias que respaldan el
precio de compra de bienes corporales, mientras que se introducen determinadas
disposiciones especiales para asegurar que los derechos con retencién de titularidad
y los derechos de arrendamiento financiero sean tratados como equivalentes
funcionales de las garantias reales del pago de adquisiciones (véanse las
recomendaciones 187 a 202). La principal disposicién es la consistente en dar
prelacion a un acreedor garantizado para adquisiciones, a un vendedor con retencion
de latitularidad o a un arrendador financiero a partir del momento en que se haga
entrega de los bienes al otorgante, siempre que el financiador de adquisiciones haya
inscrito una notificaciéon en el registro de las garantias reales (véanse las
recomendaciones 180 y 199). Esta prelacion especial se hace extensiva al producto
de los bienes de equipo, pero no al producto de existencias que revistan la forma de
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producto en efectivo (véanse las recomendaciones 185 y 192). En el contexto de
ambos enfoques, es decir, tanto en el unitario como en el no unitario, existe otra
posible variante en virtud de la cual no se hace ninguna distincion entre bienes de
equipo y existencias, pero no se reconoce ninguna prelacion especial al producto.

Posibles ajustes especificamente relacionados con los bienes

46. Las disposiciones de la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas que tratan de la financiacién para adquisiciones son Unicamente
aplicables a los bienes corporales. El Grupo de Trabajo tal vez desee plantearse si
deberia introducirse una garantia real para pagos con respecto a derechos de
propiedad intelectual, que pudieratener el grado de prelacién especial previsto en la
recomendacion 180 (y en la 192, en el caso del enfoque no unitario).

47. La primera cuestion que se plantea puede ser la de si los derechos de
propiedad intelectual utilizados en relacion con un bien corporal deberian estar
sujetos a una garantia real para adquisiciones que gozara de una prelacion especial
con el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual y con una
descripcién pertinente del bien gravado en el acuerdo de garantia. Parece que tal
garantia real para adquisiciones deberia ser posible, a menos cuando el bien
corporal no pudiera enajenarse efectivamente sin remisién al derecho de propiedad
intelectual (por ejemplo, en el caso de bombas de agua patentadas o de libros
protegidos por derechos de autor). De otro modo, la garantia real para adquisiciones
sobre el bien corporal tendria escaso valor.

48. Lasiguiente cuestion que convendria abordar es la de si convendria prever una
garantia real para adquisiciones de los propios derechos de propiedad intelectual, a
fin de asegurar que el licenciante pudiera obtener prelacién sobre un acreedor
garantizado del licenciatario que tuviera una garantia real sobre el derecho de
propiedad intelectual, o si paralas sumas adeudadas al licenciatario por concepto de
sublicencias.

49. En virtud de la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas, una
garantiareal adquiere su prelacién en funcidn del criterio temporal de su inscripcién
registral o de su oponibilidad a terceros. Si un licenciatario potencial otorga una
garantia real sobre todos |os derechos de propiedad intelectual actualesy futuros, y
a continuacion concierta un acuerdo con un licenciante, este Gltimo no puede
adquirir un grado de prelacion superior al del prestamista garantizado preexistente
del licenciatario. Se manifiesta extrafieza por el hecho de que un proveedor de
bienes de equipo usados pueda, mientras que el licenciante de la Ultima patente para
fabricar equipo de recambio no pueda.

50. Sin embargo, adiferencia del caso de las ventas con retencion de latitularidad,
gue nacieron por necesidades practicas, no ha ocurrido o mismo con respecto de las
licencias de propiedad intelectual. Ademas, puede protegerse a los licenciantes de
distintas maneras. Por ejemplo, un licenciante puede prever en el acuerdo de
licencia que el licenciatario no podra constituir una garantia real sobre los derechos
gue tenga en virtud de la licencia. Si el licenciatario otorga una garantia real en
violacion del acuerdo, el licenciante siempre podra poner fin al acuerdo de licencia.
Ademas, el licenciante podra incluir en el acuerdo de licencia una clausula en el
sentido de que, si €l licenciatario otorga una garantia real sobre los derechos que le
corresponden en virtud del acuerdo de licencia, el licenciatario debera asegurarse de
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gue el acreedor garantizado concertara un acuerdo de subordinacion en beneficio del
licenciante. Nada de lo dispuesto en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas afecta a esos arreglos. Asimismo, el licenciante podria recurrir a
disposiciones “lock-box” (consistentes en que una parte de las sumas adeudadas al
licenciatario por concepto de sublicencias se ingresan en una cuenta separada a
nombre del licenciante), o incluso obtener una garantia real sobre las sumas
adeudadas al licenciatario a fin de garantizar el pago de |os derechos adeudados al
licenciante. No obstante, esos arreglos estarian sujetos a las reglas ordinarias en
materia de prelacion.

L ey aplicable a las garantias reales

Enfoque general adoptado en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas

51. Conforme a la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas, |la
ley aplicable a la constitucion de una garantia real sobre bienes inmateriales, a su
eficacia frente a terceros, a su prelacion y a su gjecucion es la ley del Estado en el
gue se encuentra situado el otorgante (véase la recomendacion 208). El otorgante se
encuentra en el Estado en el que tenga su establecimiento; en el caso de que existan
establecimientos en mas de un Estado, se hace referencia al Estado en el que el
otorgante tenga su sede administrativa; y, en ausencia de establecimiento, se hace
referencia al Estado en el que el otorgante tiene su residencia habitual (véase la
recomendacion 219).

52. Los deberes y derechos mutuos del otorgante y del acreedor garantizado con
respecto a la garantia real se rigen por la ley por ellos elegida y, de no haberse
elegido ninguna, por la ley que rija el acuerdo de garantia (véase la
recomendacion 216).

Posibles ajustes especificamente relacionados con los bienes
Ley aplicable a las cuestiones de propiedad

53. Las convenciones que rigen el régimen de la propiedad intelectual se basan en
el principio de la territorialidad. Asi pues, la ley aplicable a cuestiones de derecho
de propiedad relativas a los derechos de propiedad intelectual (transferencia de
titularidad, operaciones garantizadas y acuerdos de licencia) es la ley del lugar en
que se protege el derecho de propiedad intelectual (lex protectionis). Habitualmente,
el cesionario o €l licenciatario se cercioraran de que han obtenido una transferencia
o licencia efectiva en los Estados en los que se protege el derecho de propiedad
intelectual. Del mismo modo, el acreedor garantizado consultara al propietario, al
cesionario o0 al licenciatario para saber en qué paises esta protegido el derecho de
propiedad intelectual y seguira las reglas de esos Estados para obtener una garantia
real, darle eficacia frente a terceros o gjecutarla.

54. Ademas, conforme al principio de los derecho minimos, todos los Estados
parte en esas convenciones conciertan un nivel basico de la proteccién de los
titulares de la propiedad intelectual y de sus sucesores. Por ultimo, con arreglo al
principio del trato nacional, todo Estado tiene la obligacién de no tratar a los
nacionales de otro Estado menos favorablemente que a sus propios nacionales. Asi
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se crea un sistema en el que los nacionales de un Estado tienen la seguridad de que
en cualquier otro Estado se les reconoceran al menos ciertos derechos minimos,
ademas de poder gozar de cualquier otro derecho superior que se conceda a los
nacionales del Estado de que se trate. La experiencia ha demostrado que esta
estructura tiene ventajas, concretamente la de facilitar la administracion y la
equidad en la aplicacion.

55. Otros posibles enfoques se basan en el principio de la “reciprocidad material”
o del “pais de origen”, en que los derechos de una persona en su propio pais o en el
Estado “de origen” determinan el alcance de los derechos de una persona en otro
Estado.

56. Una variacién del enfoque basado en la lex protectionis y en el enfoque de la
Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas podria consistir en
disponer que, en principio, la ley aplicable a la constitucion de una garantia real
sobre derechos de propiedad intelectual, a su eficacia frente a terceros y a su
prelacion serialaley del lugar en que estuviera situado el otorgante. No obstante, si
un reclamante concurrente obtuviera un derecho superior en virtud de la
lex protectionis, ésta se aplicaria. Otra posible variante podria consistir en limitar la
aplicacion de la lex protectionis a las garantias reales sobre derechos de propiedad
intelectual que puedan constituirse mediante la inscripcién en el registro pertinente
de los derechos de propiedad intelectual.

L ey aplicable a cuestiones contractuales

57. Los deberes y derechos mutuos del otorgante y del acreedor garantizado con
respecto a la garantia real pueden dejarse en manos de la autonomia de las partes.
De no estar estipulada por las partes la ley aplicable a esas cuestiones podria ser la
que rigiera el acuerdo de garantia (véase la recomendacion 216). En el comentario
tal vez seria (til explicar la aplicacion del principio de la autonomia de las partes en
lo que respecta a la ley aplicable a los deberes y derechos mutuos del otorgante y
del acreedor garantizado cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad
intelectual .

Larepercusion delainsolvencia en una garantiareal

Enfoque general adoptado en la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas

58. En el capitulo XIlI de la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas se analizan las repercusiones de la insolvencia en una garantia real
otorgada por el deudor insolvente de manera acorde con la Guia de la CNUDMI
sobre el Régimen de la Insolvencia. Al mismo tiempo, el capitulo XIlI prevé
recomendaciones suplementarias sobre la insolvencia encaminadas a dirimir
cuestiones concretas relacionadas con operaciones garantizadas. Conviene sefialar
que el capitulo XI11 es fruto de la labor conjuntamente realizada por este Grupo de
Trabajo y el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia).

59. Conforme al capitulo XII se preserva la eficacia de una garantia real a reserva
de eventuales acciones de anulacion y de paralizaciones (véanse las
recomendaciones 35, 39 y 46 de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre el
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Régimen de la Insolvencial, en adelante denominada “la Guia de la CNUDMI sobre
la Insolvencia”). Asimismo, se preservan la eficacia frente a terceros de una garantia
reaAl y su prelacion, a reserva de toda reclamacion preferente (véanse las
recomendaciones 238 y 239). Las garantias reales que respalden la financiacion
otorgada tras la apertura de un procedimiento de insolvencia no gozan de prelacién
sobre las garantias reales constituidas antes de dicha apertura; no obstante, en
determinadas situaciones el tribunal de lainsolvencia podréa autorizar la constitucién
de garantias reales con posterioridad a la apertura que tengan prelacién sobre
aquellas que se hayan constituido antes de la apertura del procedimiento (véanse las
recomendaciones 66 y 67 de la Guia de la CNUDMI sobre la Insolvencia). Los
acreedores garantizados pueden tener derecho a participar en procedimientos de
insolvencia si se cumplen determinadas condiciones (por ejemplo, si el plan de
reorganizacion afecta a sus garantias reales; véase la recomendacion 126 de la Guia
de la CNUDMI sobre la Insolvencia). Del mismo modo, los acreedores garantizados
pueden gozar del derecho a votar sobre un plan de reorganizacion que afecte a sus
derechos, y un plan puede ser vinculante para los acreedores garantizados, incluso
sin el consentimiento de éstos, cuando se den ciertas condiciones (véanse las
recomendaciones 126, 151 y 152 de la Guia de la CNUDMI sobre la Insolvencia).

60. Con respecto alaforma en que hay que tratar los contratos cuando el deudor y
la parte contraria no hayan cumplido las obligaciones que dichos contratos les
impongan, el capitulo XI1 dispone en general que el representante de la insolvencia
puede decidir que se siga eecutando un contrato cuando la continuacién del
contrato sea provechosa para la masa de la insolvencia, o puede rechazar el contrato
(véanse las recomendaciones 72 y 73). Con respecto a las clausulas de extincién
automatica o de aceleracién (también denominadas clausulas “ipso facto”), el
capitulo X1l establece que, al presentarse una solicitud de apertura de un
procedimiento, al abrirse el procedimiento o al nombrarse un representante de la
insolvencia, tales clausulas no son ejecutables frente al representante de la
insolvencia y al deudor (véase la recomendacion 70 de la Guia de la CNUDMI
sobre la Insolvencia).

Posibles ajustes especificamente relacionados con los bienes

61. Los siguientes principios parecen ser acordes con lo dispuesto en el
capitulo XI11: i) el representante de la insolvencia no tiene mas derechos que el
deudor insolvente, independientemente de que ese deudor sea el propietario, €l
licenciante o el licenciatario de la propiedad intelectual; ii) |os derechos especificos
gue tiene un licenciante insolvente o un licenciatario en virtud de una licencia se
rigen por la legislacion sobre propiedad intelectual, aunque esos derechos pueden
verse afectados por el régimen de la insolvencia; y iii) los derechos de sus
acreedores garantizados estan sujetos al régimen de las operaciones garantizadas y a
la legislacion sobre propiedad intelectual, pero pueden verse afectados por el
régimen de la insolvencia. De conformidad con la recomendacién 4 b), en caso de
gue surjan incoherencias entre el régimen de las operaciones garantizadas y la
legislacion sobre la propiedad intelectual, primara esta Gltima. Naturalmente, en
laGuia de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas no se aborda la
relacion entre la legislacion sobre propiedad intelectual y el régimen de la
insolvencia.

1 Publicacién de las Naciones Unidas, N° de venta S.05.V.10.
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62. Cuando el bien gravado constituya el derecho del licenciante con respecto ala
propiedad intelectual objeto de la licencia 0 sea un derecho del licenciatario con
respecto a tal propiedad, el andlisis de las repercusiones de la insolvencia en la
garantia real puede resultar complicado, dado que el deudor insolvente puede ser el
otorgante de la garantia real, o puede también no serlo. Por ejemplo, en el caso de
un bien gravado consistente en los derechos del licenciante, las repercusiones de la
insolvencia pueden diferir en funcion de si es el licenciante (que es también el
otorgante) o el licenciatario el que se ha declarado insolvente. Del mismo modo, en
el caso de un bien gravado consistente en los derechos del licenciatario, las
repercusiones de la insolvencia en la garantia real pueden variar segin si la parte
gue se ha declarado insolvente sea el licenciatario (que es también el otorgante) o el
licenciante.

63. En cada uno de los casos, cuando el deudor insolvente es el otorgante, el
capitulo XII constituye el punto de partida del andlisis. Habida cuenta de la
naturaleza de las operaciones en las que los derechos de propiedad intelectual
constituyen bienes gravados, el Grupo de Trabgjo tal vez desee estudiar la
conveniencia de ampliar las recomendaciones del capitulo XII agregando un
comentario suplementario o ejemplos que ilustren operaciones de propiedad
intelectual. Dado que en el capitulo XIl figuran algunas recomendaciones
suplementarias que tratan de cuestiones concretas referentes a las operaciones
garantizadas, el Grupo de Trabajo tal vez desee plantearse |a posibilidad de ampliar
las recomendaciones del capitulo X1l de forma que se gjusten a los principios de
ambas Guias, a fin de poder tratar cuestiones concretas relacionadas con las
garantias reales sobre derechos de propiedad intelectual .

64. Si el Grupo de Trabagjo decide que, para abordar esas cuestiones, es necesario
agregar al texto recomendaciones suplementarias o algin comentario, dado que esa
ampliacién afectara a cuestiones juridicas de la insolvencia tratadas en la Guia de
la CNUDMI sobre la Insolvencia, el Grupo de Trabajo deberd plantear estas
cuestiones ante la Comision, a fin de que ésta pueda decidir si tal labor afecta a
cuestiones de operaciones garantizadas, de propiedad intelectual y del régimen de la
insolvencia y si, por consiguiente, requeriria una coordinacién entre este Grupo
de Trabajo y el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia), en cuyo caso
la Comision habria de decidir la forma en que se llevaria a cabo la coordinacién
entre ambos grupos de trabajo.

Trato que debe darse a las garantias reales otorgadas por un licenciatario en caso
deinsolvencia del licenciante

65. Como ya se ha mencionado (véase el parrafo 60 supra), de conformidad con el
capitulo XII, el representante de la insolvencia puede decidir la continuidad del
acuerdo de licencia, su gjecucién o su rechazo. En la medida en que la decision del
representante de la insolvencia sea provechosa para |la masa de la insolvencia, los
acreedores garantizados que hayan constituido una garantia real sobre los derechos
del licenciante participaran en esos beneficios, mientras que los acreedores
garantizados del licenciatario tal vez sufran consecuencias negativas. Al margen de
la insolvencia, estos acreedores garantizados son conscientes de que, si €l
licenciatario incumple las obligaciones que le impone el acuerdo de licencia, cabria
resolver dicho acuerdo, pero pueden afrontar ese riesgo, al menos en cierta medida,
supervisando el cumplimiento de las obligaciones del licenciatario. Sin embargo, en
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caso de insolvencia del licenciante, el derecho de los acreedores garantizados del
licenciatario podria disiparse sin que hubiera culpa por parte del acreedor
garantizado. Este es un riesgo que debera tener en cuenta todo acreedor garantizado
alahorade decidir si otorga crédito financiero y el precio que va a exigir.

66. Se plantea, no obstante, la cuestién de lo que ocurrira al licenciatario (y a sus
acreedores garantizados) que tomd prestadas considerables sumas y las invirtié en
comercializacion o en el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual
(constituyendo una garantia real sobre los derechos de propiedad intelectual), o al
licenciatario (y a sus acreedores garantizados) que se encuentre a final de la cadena
de licencias, 0 a un licenciatario (y a sus acreedores garantizados) que tomaron
prestado y desarrollaron mas el derecho de propiedad intelectual (arreglos de
licencias reciprocas) y lo licenciaron a su vez al licenciante. A fin de protegerse
(y de mantener su capacidad para obtener crédito financiero gravando sus derechos
como licenciatarios), los licenciatarios negocian a menudo: i) largos periodos de
licencia; ii) derechos de no extincién, es decir, la renuncia del licenciante a un
derecho contractual a dar por caducada la licencia en caso de incumplimiento
(siempre y cuando lo permita la legislacion pertinente), lo cual significa que el
licenciante s6lo puede cobrar una indemnizacién, pero que el licenciatario puede
conservar sus derechos; y iii) una “garantia real de proteccion”. Con ese mecanismo
de la“garantiareal de proteccion” un licenciatario constituye una garantia real sobre
el derecho de propiedad intelectual otorgado en virtud de la licencia con miras a
asegurar su derecho a recuperar todo pago o gasto realizado por adelantado en
concepto de derechos de licencias, asi como los posibles dafios y perjuicios en caso
de darse por caducada la licencia (estas “garantias reales de proteccién” se dan con
mucha frecuencia en los negocios de cinematografia). EI Grupo de Trabajo tal vez
desee estudiar si, en tal caso, el capitulo XII seria aplicable a los derechos de un
licenciatario, como si fuera un acreedor garantizado.

67. Algunos regimenes de la insolvencia resuelven esta cuestién permitiendo al
licenciatario seguir utilizando la propiedad intelectual con arreglo ala licencia, aun
cuando el representante de la insolvencia trate de poner fin a ella. El licenciatario
debe cumplir todo lo estipulado en el acuerdo de licencia. Sin embargo, se dispensa
a la masa de la insolvencia del licenciante de obligaciones en curso, como la de
efectuar mejoras. Con ello se consigue equilibrar el interés del licenciante en eludir
las cargas que le impone el contrato y el interés del licenciatario en proteger su
inversion en la licencia. Se plantea la cuestion de si este enfoque se gjustaria a lo
dispuesto en el capitulo XII.

68. Es posible que sea necesario analizar la aplicacién de los principios del
capitulo XIl a las garantias reales constituidas sobre derechos de propiedad
intelectual, en particular en el caso de los arreglos de licencias reciprocas y en los
casos en que el deudor insolvente sea un licenciante que se encuentre al comienzo
de la cadena de licencias y en que su insolvencia vaya a afectar alos licenciatarios y
a sus acreedores garantizados en eslabones sucesivos.

69. Cabe citar otro ejemplo de una cuestién que seria util tratar: como ya se ha
indicado, con arreglo al capitulo XlI, el representante de la insolvencia sélo puede
dar por resuelto un acuerdo si éste no es objeto de un cumplimiento cabal por parte
del deudor insolvente y también de la parte contraria de éste (véase la
recomendacion 70 de la Guia de la CNUDMI sobre la Insolvencia). Por ejemplo, en
el supuesto de que un licenciante haya escrito una novela para un editor, la haya
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entregado y se limite ahora a cobrar los derechos de autor, cabe preguntar si, de
declararse insolvente el licenciante, se habrd de dar por caducada la licencia
otorgada al editor.

Formadetratar las garantias reales otorgadas por €l licenciante en caso de
insolvencia del licenciatario

70. Si el mantenimiento de la licencia resulta ventgjoso para la masa de la
insolvencia, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, es probable que el
representante de la insolvencia desee seguir explotando la propiedad intelectual.
Desde el punto de vista del licenciante (y desde la perspectiva de los acreedores
garantizados de éste), se desea muchas veces con vehemencia recuperar el derecho
de propiedad intelectual, por estimarse que un licenciatario insolvente no estara en
condiciones de dedicar a la comercializacion del derecho de propiedad intelectual
los mismos recursos que una empresa solvente. Preocupa también el hecho de que
tal vez los derechos abonables por concepto de la licencia no se hagan efectivos con
la misma periodicidad que si €l licenciatario fuera solvente. Convendria analizar las
cuestiones que se exponen a continuacion.

71. En primer lugar, es practica comdn incluir, en un acuerdo de licencia, una
clausula en virtud de la cual el acuerdo caduque automaticamente en caso de
insolvencia de una de las partes. Este tipo de clausulas de extincién automatica o de
aceleracion no es ejecutable en el marco del capitulo XIlI (véase la
recomendacion 70 de la Guia de la CNUDMI sobre la Insolvencia). En segundo
lugar, en muchos casos cuando se produzca la insolvencia del licenciatario, estaran
pendientes de pago sumas vencidas abonables por concepto de la licencia. De
conformidad con el capitulo XII, en caso de incumplimiento por parte del deudor
insolvente, el representante de la insolvencia puede decidir que siga cumpliéndose
el contrato, siempre y cuando se subsane el incumplimiento, se restablezca la
situacion econdémica que tenia la parte perjudicada antes del incumplimiento y la
masa de la insolvencia tenga la capacidad suficiente para cumplir el contrato
mantenido (véase la recomendacién 79 de la Guia de la CNUDMI sobre la
Insolvencia). Seria Util explicar con ejemplos la aplicacion de los principios
enunciados en el capitulo XII en tales casos ampliando el comentario relativo a
dicho capitulo.

72. En tercer lugar, si el representante de |la insolvencia opta por seguir utilizando
la propiedad intelectual, el titular del derecho deseara cerciorarse de que: i) se
cumple lo estipulado en lalicencia; y ii) se pagan las sumas abonables por concepto
de la licencia. Como ya se ha dicho, en el capitulo XII se abordan suficientemente
estas cuestiones (véanse las recomendaciones 70 a 82 de la Guia de la CNUDMI
sobre la Insolvencia). No obstante, si el licenciatario, antes del procedimiento de
insolvencia, ha otorgado una garantia real eficaz sobre el derecho que le confiere el
acuerdo de licencia, y el representante de la insolvencia opta por seguir €jecutando
el acuerdo de licencia, se plantea la cuestion de si la masa de la insolvencia debera
pagar las futuras sumas adeudadas por concepto de la licencia a licenciante,
dandole prioridad respecto del acreedor garantizado, o a dicho acreedor garantizado
por disponer éste de una garantia real, de la que carece el licenciante. El pago al
acreedor garantizado afectaria negativamente a los derechos de los licenciantes y a
su capacidad para obtener crédito financiero ofreciendo como garantia sus derechos,
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ya que, en efecto, perderian tanto el derecho de propiedad intelectual como las
sumas abonables por concepto de lalicencia.

Conclusiones

73. El Grupo de Trabajo tal vez desee confirmar que, si bien la Guia de
la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas funciona bien con respecto a
algunas cuestiones que se plantean en el contexto de las garantias reales sobre
derechos de propiedad intelectual, requiere, no obstante, algunos ajustes en lo que
atafie a otras cuestiones.

74. Estos ajustes pueden consistir en un comentario sobre la forma concreta en que
se aplican los principios de la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas a las garantias reales sobre derechos de propiedad intelectual. Por
ejemplo, en el comentario cabria insertar algunas definiciones suplementarias y
explicar el modo en que otras definiciones de términos o conceptos serian aplicables
a las ogarantias reales sobre derechos de propiedad intelectual (véase
A/CN.9/WG.VI/WP.33, parrs. 42 a 60). Del mismo modo, un comentario podria
bastar para explicar la aplicacion del principio de la autonomia de las partes en el
caso de un acuerdo de garantia referente a un derecho de propiedad intelectual
(véase A/ICN.9/WG.VI/WP.33, parr. 108; véanse también los parrafos 28 a 30 supra)
0 para aclarar algunas practicas fundamentales en lo que respecta a las garantias
reales sobre derechos de propiedad intelectual (véase A/CN.9/WGVI/WP.33,
parrs. 62 a 75). Ademas, puede resultar suficiente un comentario para explicar la
forma en que los principios de la Guia de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas serian aplicables, con respecto a las limitaciones legislativas y
contractuales de la transferibilidad de los bienes, en el caso de las garantias reales
sobre derechos de propiedad intelectual (véase A/CN.9/WP.VI/WP.33, parrs. 82
a 108).

75. Los gjustes que cabria hacer en la Guia podrian también revestir la forma de
recomendaciones suplementarias que fueran especificamente aplicables a las
garantias reales sobre derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, puede
convenir tratar las cuestiones de |a eficacia frente a terceros y la prelacion mediante
recomendaciones especificamente relacionadas con los bienes (véase
A/CN.9/WG.VI/WP.33, parrs. 13 a 145; véanse también los pérrafos 16 a 25 supra).
Ademas, tal vez sea preciso tratar las cuestiones relativas a la ejecucion, en
particular con respecto alas garantias reales sobre derechos derivados de un acuerdo
de licencia, mediante recomendaciones especificamente relacionadas con los bienes
(véanse los pérrafos 35 a 44 supra). Otro eemplo de una cuestion que tal convenga
abordar mediante recomendaciones especificamente relacionadas con los bienes es
la de la ley aplicable a las garantias reales sobre los derechos de propiedad
intelectual (véanse los parrafos 53 a 57 supra).

76. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de solicitar a la
Secretaria que, con el fin de abordar las cuestiones arriba mencionadas, prepare un
comentario y recomendaciones en forma de anexo, que se adjuntaria a la Guia de
la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas.
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