Naciones Unidas Acnoseso

2R\, Asamblea General Distr. general
\ ‘\/) 17 de febrero de 2010
\\A 4/// Espaiiol

Original: inglés

Comision de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional

43° periodo de sesiones
Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010

Informe del Grupo de Trabajo VI (Garantias Reales)
sobre la labor realizada en su 17° periodo de sesiones
(Nueva York, 8 a 12 de febrero de 2010)

Indice
Parrafos Pdgina
I IntroducciOn. ... ... ... . 1-13 3
II. Organizacion del periodo de sesiones . . ................. .ot . 14-19 7
III. Deliberaciones y deCiSIONES . . .. . ..ottt ittt 20 8
IV. Garantias reales sobre propiedad intelectual. . .. ........ ... ... ... . ... ... .. 21-58 8
A. Prefacioeintroduccion. .. ........... ... .. 21 8
B. Ambito de aplicaciéon y autonomia contractual de las partes. . ............ 22 8
C. Constitucion de una garantia real sobre propiedad intelectual ... ...... ... 23-25 9
D. Oponibilidad a terceros de una garantia real sobre un derecho
de propiedad intelectual . . .. ... ... ... 26 10
E. Sistema de inscripcion registral. . .......... . ... 27-29 10
F. Prelacion de una garantia real constituida sobre propiedad intelectual . . . .. 30-32 11
Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantia referente a
propiedad intelectual . ... ... .. ... .. ... .. 33-34 12
H. Derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operacion de
financiacion garantizada por propiedad intelectual .. ................... 35 12
I.  Ejecucion de una garantia constituida sobre propiedad intelectual. .. ... ... 36 13

V.10-51137 (S) 190310 190310

0 TR T Scrcga recitr 5



A/CN.9/689

IV.

J.  La financiacion de adquisiciones en el contexto de la propiedad

intelectual . ... ...

K. Ley aplicable a una garantia real sobre derechos de propiedad

intelectual .. ... ...

L. Cuestiones de transiCiON. . .. ... .

Repercusiones de la insolvencia de un licenciante o licenciatario
de propiedad intelectual en una garantia real constituida sobre
los derechos de esa parte en virtud de un acuerdo de licencia ............

Labor futura. . . ... ... ..

37-40

41-56

57

58
59-61

13

14

19

19
19

V.10-51137



A/CN.9/689

V.10-51137

Introduccion

1. En este periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo VI (Garantias Reales)
continu6 su labor de preparacion de un anexo de la Guia Legislativa de la CNUDMI
sobre las Operaciones Garantizadas (denominada en adelante “la Guia”)! referente
en concreto a las garantias reales constituidas sobre propiedad intelectual, conforme
a una decision adoptada por la Comision en su 40° periodo de sesiones, celebrado
en 20072. La Comision decidio ocuparse del tema de las garantias constituidas sobre
propiedad intelectual para atender a la necesidad de complementar la labor ya
realizada sobre la Guia dando a los Estados orientaciones concretas sobre como
coordinar debidamente el régimen de las operaciones garantizadas con el de la
propiedad intelectual3.

2. En su 39° periodo de sesiones, celebrado en 2006, la Comisién estudid su
posible labor futura en relacion con el régimen legal de la financiacion garantizada.
Se sefiald6 que la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor,
las patentes y las marcas comerciales) se estaba convirtiendo en una fuente de
crédito sumamente importante y que, por consiguiente, no deberia quedar excluida
de un régimen moderno de las operaciones garantizadas. Se observo también que las
recomendaciones formuladas en el proyecto de guia eran aplicables en general a las
garantias reales sobre propiedad intelectual, en la medida en que no fueran
incompatibles con el régimen de la propiedad intelectual. Asimismo se indicé que,
como las recomendaciones del proyecto de guia se habian preparado sin tener en
cuenta la problematica propia del régimen de la propiedad intelectual, convendria
que los Estados promulgantes se plantearan la posibilidad de introducir en las
recomendaciones los ajustes que fueran necesarios para abordar esas cuestiones?.

3. A fin de dar una mayor orientacion a los Estados, se sugiri6 que la Secretaria,
en colaboracion con las organizaciones internacionales que tuvieran conocimientos
periciales en materia de financiacion garantizada y sobre el régimen legal de
la propiedad intelectual, en particular la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), preparara una nota para presentar a la Comision en
su 40° periodo de sesiones, en 2007, en la que se examinara el posible alcance de la
labor que podria entablar la Comision como complemento del proyecto de guia.
Se sugirio también que, con miras a obtener asesoramiento pericial y aportaciones
del sector interesado, la Secretaria organizara las reuniones de expertos y los
coloquios necesarios®>. Tras deliberar, la Comision pidi6 a la Secretaria que,
en colaboracion con las organizaciones competentes, y en particular con la OMPI,
preparara una nota en la que se analizara el alcance de su labor futura en lo
que respecta a la financiacion garantizada por derechos de propiedad intelectual.
La Comision pidié también a la Secretaria que organizara un coloquio sobre la

I Actualmente disponible en la pagina de la CNUDMI en Internet:
(http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/final-final-e.pdf). Se editara como
publicacion de las Naciones Unidas destinada a la venta.

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo periodo de sesiones,
Suplemento num. 17 (A/62/17 (Part 1)), parr. 162.

3 Ibid., parr. 157.

4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer periodo de sesiones,
Suplemento num. 17 (A/61/17), parrs. 81 y 82.

5 Ibid., parr. 83.
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financiacion garantizada por derechos de propiedad intelectual y que procurara
conseguir la maxima participacion posible de organizaciones internacionales
competentes y de expertos de diversas regiones del mundo®.

4.  En atencion a esas solicitudes, la Secretaria, en colaboracion con la OMPI,
organizé un coloquio relativo a las garantias reales sobre propiedad intelectual,
que se celebro en Viena los dias 18 y 19 de enero de 2007. Asistieron a él expertos
en financiacion garantizada y en los regimenes legales de la propiedad intelectual,
entre ellos representantes de los gobiernos y de organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales nacionales e internacionales. Durante el coloquio se formularon
varias sugerencias sobre los ajustes que seria necesario introducir en el proyecto de
guia para abordar las cuestiones especificas que plantea la financiacion garantizada
por propiedad intelectual”.

5. Durante la primera parte de su 40° periodo de sesiones, celebrada en Viena
del 25 de junio al 12 de julio de 2007, la Comisiéon examiné 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 nota se tenian en cuenta las
conclusiones a que se habia llegado en el coloquio. A fin de dar a los Estados
suficiente orientacidon sobre los ajustes que cabria introducir en sus respectivas
legislaciones para evitar incoherencias entre el régimen de la financiacidon
garantizada y el régimen de la propiedad intelectual, la Comision decidid
encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantias Reales) la preparacion de un anexo
del proyecto de guia que tratara en particular de las garantias reales constituidas
sobre propiedad intelectuals.

6. En la segunda parte de su 40° periodo de sesiones, celebrada en Viena
del 10 al 14 de diciembre de 2007, la Comision concluydé y aprobo la Guia,
quedando entendido que posteriormente se prepararia un anexo de ésta que trataria
en concreto de las garantias reales sobre propiedad intelectual®.

7.  En su 13° periodo de sesiones, celebrado en Nueva York del 19 al 23 de mayo
de 2008, el Grupo de Trabajo examino una nota de la Secretaria titulada “Garantias
reales sobre derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.33 y Add.1).
En ese periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo pidio a la Secretaria que preparara
un borrador del anexo de la Guia referente a la constitucion de garantias reales sobre
derechos de propiedad intelectual (en adelante, “el proyecto de anexo”) en el que se
recogieran sus deliberaciones y decisiones (véase A/CN.9/649, parr. 13). Dado que
el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un acuerdo acerca de si ciertos aspectos de la
repercusion de la insolvencia en el trato otorgable a una garantia real sobre derechos
de propiedad intelectual (véase A/CN.9/649, parrs. 98 a 102) guardaban suficiente
relacidon con el régimen de las operaciones garantizadas para que se justificara su
analisis en el proyecto de anexo, decidid volver a examinar esas cuestiones en una
ulterior reunion y recomendd que se pidiera al Grupo de Trabajo V (Régimen de
la Insolvencia) que las estudiara (véase A/CN.9/649, parr. 103).

¢ Ibid., parr. 86.

7 Véase http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html.

8 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo periodo de sesiones,
Suplemento num. 17 (A/62/17 (Part 1)), parrs. 156, 157 y 162.

9 Ibid., sexagésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento num. 17 (A/62/17 (Part 1)),
parrs. 99 y 100.
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8. En su 41° periodo de sesiones, celebrado en Nueva York del 16 de junio
al 3 de julio de 2008, la Comision acogid con satisfaccion los progresos realizados
por el Grupo de Trabajo. También tomo nota de la decision del Grupo de Trabajo
relativa a algunos aspectos de la repercusion de la insolvencia en el trato otorgable
auna garantia real sobre derechos de propiedad intelectual y decidiéo que debia
informarse al respecto al Grupo de Trabajo V e invitarlo a que, en su siguiente
periodo de sesiones, expresara una opinion preliminar. Ademas, decidio que, en caso
de que después de ese periodo de sesiones quedara alguna cuestion pendiente que
debiera ser examinada conjuntamente por los dos grupos de trabajo, la Secretaria
deberia poder organizar, a su discrecion, un debate conjunto acerca de la
repercusion de la insolvencia en el trato otorgable a una garantia real sobre derechos
de propiedad intelectuall©,

9.  En su 14° periodo de sesiones, celebrado en Viena del 20 al 24 de octubre
de 2008, el Grupo de Trabajo prosiguié su labor basandose en una nota de
la Secretaria titulada “Anexo de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre
las Operaciones Garantizadas referente a las garantias reales constituidas sobre
propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.35 y Add.1). En ese periodo de sesiones,
el Grupo de Trabajo pidid a la Secretaria que preparara una version revisada del
proyecto de anexo en que se recogieran sus deliberaciones y decisiones
(véase A/CN.9/667, parr. 15). El Grupo de Trabajo también remitié al Grupo
de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) ciertas cuestiones relativas a las
repercusiones de la insolvencia en una garantia constituida sobre propiedad
intelectual (véase A/CN.9/667, parrs. 129 a 140). A este respecto, se considerd en
general que debia hacerse lo posible por concluir cuanto antes el examen de esas
cuestiones, a fin de poder incorporar sus resultados al texto del proyecto de anexo
en otoflo de 2009 o a comienzos de la primavera de 2010, y a fin de que la
Comisién, en su 43° periodo de sesiones de 2010, aprobara definitivamente el
proyecto, quedando asi adoptado (véase A/CN.9/667, parr. 143).

10. En su 15° periodo de sesiones (Nueva York, 27 de abril a 1 de mayo de 2009),
el Grupo de Trabajo prosiguid su labor sobre la base de una nota de la Secretaria
titulada “Proyecto de anexo de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las
Operaciones Garantizadas referente a las garantias reales constituidas sobre
propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.37 y Add.1 a Add.4). En ese periodo de
sesiones, el Grupo de Trabajo pidid a la Secretaria que preparara una version
revisada del proyecto de anexo en el que se reflejaran las deliberaciones y
decisiones del Grupo de Trabajo (véase A/CN.9/670, parr. 16). Ademas, tras haber
estudiado una nota de la Secretaria titulada “Examen de la Guia Legislativa sobre el
Régimen de la Insolvencia en lo relativo a la propiedad intelectual”
(A/CN.9/WG.V/WP.87), el Grupo de Trabajo aprobd el contenido de ese examen
sobre las repercusiones de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de
propiedad intelectual en una garantia real constituida sobre los derechos de esa parte
insolvente en virtud de un acuerdo de licencia (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4,
parrs. 22 a 40) y remitié dicho examen al Grupo de Trabajo V (véase A/CN.9/670,
parrs. 116 a 122). El Grupo de Trabajo entablo, ademas, un debate preliminar acerca
de su futuro programa de trabajo (véase A/CN.9/670, parrs. 123 a 126).

10 Ibid., sexagésimo tercer periodo de sesiones, Suplemento num. 17 (A/63/17), parr. 326.
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11. En su 36° periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo V (Régimen de la
Insolvencia) examind las cuestiones relacionadas con la insolvencia que le remitio
el Grupo de Trabajo VI, basandose en los documentos A/CN.9/WG.V/WP.87
y A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4 y en un extracto del informe del Grupo de Trabajo
(véase A/CN.9/670, parrs. 116 a 122). En ese periodo de sesiones, el Grupo de
Trabajo V aprobé el contenido de las partes del proyecto de anexo que se ocupaban
de las repercusiones de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de
propiedad intelectual sobre una garantia real constituida sobre los derechos de dicha
parte insolvente en virtud de un acuerdo de licencia, conforme aparecen en los
parrafos 22 a 40 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, asi como las
conclusiones y revisiones acordadas por el Grupo de Trabajo VI en su 15° periodo
de sesiones (véase A/CN.9/670, parrs. 116 a 122).

12. En su 42° periodo de sesiones (Viena, 29 de junio a 17 de julio de 2009),
la Comision elogid los progresos realizados hasta el momento por el Grupo de
Trabajo y la Secretaria e insistid6 en la importancia del proyecto de suplemento
(denominado antes “proyecto de anexo”). La Comision elogié también los resultados
de la labor de coordinacion entre los Grupos de Trabajo V y VI en cuestiones
relacionadas con la insolvencia en un contexto de propiedad intelectual. Tomando
nota del interés expresado por el mundo profesional de la propiedad intelectual,
la Comision pidio al Grupo de Trabajo que acelerara su labor a fin de finalizar el
proyecto de suplemento en uno o dos periodos de sesiones para presentarlo a la
Comisién con miras a que ésta lo ultimara y adoptara en su 43° periodo de sesiones,
en 2010, con miras a que el proyecto de suplemento pueda ser sometido a la
aprobacion de los Estados a la mayor brevedad posible. Ademas, la Comision tomo
nota con interés de los futuros temas de trabajo examinados por el Grupo de
Trabajo, en sus periodos de sesiones 14° y 15° y convino en que, si se disponia de
tiempo, se prosiguieran los preparativos de esos temas durante las deliberaciones del
Grupo de Trabajo en su 16° periodo de sesiones. En cuanto al procedimiento a
seguir para la preparacién del futuro programa de trabajo del Grupo de Trabajo,
la Comision convino en que la Secretaria organizara un coloquio internacional a
comienzos de 2010 con una abundante participacion de expertos procedentes de los
gobiernos, de las organizaciones internacionales y del sector privado. Se convino en
general en que, mediante la nota que prepararia la Secretaria, la Comisidn estaria en
mejores condiciones para examinar y tomar una decisioén acerca del futuro programa
de trabajo del Grupo de Trabajo en su 43° periodo de sesiones, en 201011,

13. En su 16° periodo de sesiones (Viena, 2 a 6 de noviembre de 2009), el Grupo
de Trabajo prosiguié su labor basandose en una nota de la Secretaria titulada
“Proyecto de suplemento de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las
Operaciones Garantizadas referente a las garantias reales constituidas sobre
propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.39 y Add.1 a Add.7) y en una propuesta
presentada por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado (A/CN.9/WG.VI/WP.40). En ese periodo de sesiones,
el Grupo de Trabajo pidio a la Secretaria que preparara una version revisada del
proyecto de suplemento en que se recogieran sus deliberaciones y decisiones
(véase A/CN.9/685, parr. 19). Ademas, el Grupo de Trabajo aprobd el contenido del
analisis de las clausulas de revocacion automatica y aceleracion que prevén los

11 Ibid., sexagésimo cuarto periodo de sesiones, Suplemento num. 17 (A/64/17), parrs. 317 a 319.
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II.

acuerdos de licencia de propiedad intelectual para los casos de insolvencia de un
licenciante o un licenciatario de derechos de propiedad intelectual, y lo remitid al
Grupo de Trabajo V (véase A/CN.9/685, parr. 95).

Organizacion del periodo de sesiones

14. El Grupo de Trabajo, integrado por todos los Estados miembros de la
Comisidn, celebrd su 17° periodo de sesiones en Nueva York del 8 al 12 de febrero
de 2010. Asistieron al periodo de sesiones los representantes de los siguientes
Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Belarus, Camerun, Canada,
China, Colombia, Egipto, Espafia, Estados Unidos de América, Federacion de Rusia,
Francia, Grecia, Guatemala, India, Iran (Republica Isldmica del), Italia, Japdn,
Kenya, Madagascar, Marruecos, México, Noruega, Pakistan, Polonia, Reino Unido
de Gran Bretafa e Irlanda del Norte, Republica de Corea, Suiza, Tailandia, Uganda
y Venezuela (Reptblica Bolivariana de).

15. También asistieron al periodo de sesiones observadores de los siguientes
Estados: Bangladesh, Bélgica, Filipinas, Ghana, Indonesia, Panama, Qatar, Rumania
y Turquia. Asistieron asimismo al periodo de sesiones la siguiente Entidad y el
siguiente Estado no miembro: Palestina y Santa Sede.

16. Asistieron asimismo observadores de las siguientes organizaciones
internacionales:

a) Sistema de las Naciones Unidas: Banco Mundial y Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);

b)  Organizaciones  intergubernamentales: ~ Comunidad del  Caribe
(CARICOM) y Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado;

¢)  Organizaciones no gubernamentales internacionales invitadas por la
Comision: American Bar Association (ABA), American Intellectual Property
Organization (AIPLA), Asociacion Europea de Estudiantes de Derecho, Commercial
Finance Association (CFA), European Communities Trademark Association
(ECTA), Foro de Conciliacion y Arbitraje Internacionales, International Trademark
Association (INTA) y Liga de la Industria Independiente de Cine y Television.

17. El Grupo de Trabajo eligio a los siguientes integrantes de la Mesa:
Presidenta: Sra. Kathryn SABO (Canada)
Relator: Sr. Léopold Noel BOUMSONG (Camertn)

18. El Grupo de Trabajo tuvo a su disposicién los siguientes documentos:
A/CN.9/WG.VI/WP.41 (Programa provisional anotado), y A/CN.9/WG.VI/WP.42
y Add.1 a Add.7 (Proyecto de suplemento de la Guia Legislativa de la CNUDMI
sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantias reales constituidas
sobre propiedad intelectual).

19. El Grupo de Trabajo aprobo el siguiente programa:
1. Apertura del periodo de sesiones y programacion de las reuniones.

2. Eleccién de la Mesa.
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Aprobacion del programa.
Garantias reales sobre derechos de propiedad intelectual.

Otros asuntos.

AN n A~ W

Aprobacion del informe.

Deliberaciones y decisiones

20. El Grupo de Trabajo examin6 una nota de la Secretaria titulada “Proyecto de
suplemento de la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones
Garantizadas referente a las garantias reales constituidas sobre propiedad
intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP42 y Add.l a Add.7). Las deliberaciones y
decisiones del Grupo de Trabajo al respecto se resefian mas adelante en los
capitulos IV y V. A reserva de los cambios mencionados en el capitulo IV, el Grupo
de Trabajo adoptd las recomendaciones y el contenido del comentario del proyecto
de suplemento. Se pidid a la Secretaria que preparara una version final del proyecto
de suplemento con miras a presentarla a la Comision en su 43° periodo de sesiones
(Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010) a fin de que la ultimara y la adoptara.

Garantias reales sobre propiedad intelectual
Prefacio e introduccion (A/CN.9/WG.VI/WP.42)

21. Con respecto al prefacio y a la introduccién se convino en que en el parrafo 29
se aclarara que, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado tenia derecho a
disponer del bien gravado y que el cesionario adquiria los derechos del otorgante
libres de toda garantia real con un grado de prelacién inferior al de la garantia real
del acreedor garantizado ejecutante. Ademads, se convino en que en el parrafo 29 se
hicieran las remisiones apropiadas a la parte pertinente del capitulo VIII de la Guia
y del proyecto de suplemento, relativa a la ejecucion de una garantia real. Ademas
se convino que en el parrafo 51 se insertara un ejemplo de un caso que originara
confusidon al consumidor respecto de las marcas comerciales y que dicho ejemplo
sustituyera al que figuraba en el texto, que se referia simplemente a una infraccion.
A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobo el contenido del prefacio y
de la introduccion.

Ambito de aplicacién y autonomia contractual de las partes
(A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1)

22. Con respecto al capitulo I, relativo al ambito de aplicacion y a la autonomia de
las partes, se convino en que en la tltima frase del parrafo 11 se aclarara que la lista
que figuraba a continuacion de ese parrafo era indicativa y que, por lo tanto,
el derecho interno de la propiedad intelectual podia también regular cuestiones no
enumeradas en esa lista. Ademas se convino en que en el parrafo 19 habria que
evitar hacer referencia a toda inscripcion registral voluntaria de una garantia real
sobre derechos de autor, pues esa cuestion era regulada por los derechos internos de
forma distinta en cada Estado. Ademas se convino en que en el parrafo 22 se

V.10-51137
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puntualizara que el concepto de “posesion” no podia aplicarse a los bienes
inmateriales, dado que en la Guia este concepto se definia en el sentido de
“posesion efectiva”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo adoptd el
contenido del capitulo I sobre el &mbito de aplicacidon y la autonomia contractual de
las partes.

Constitucion de una garantia real sobre propiedad intelectual
(A/CN.9Y/WG.VI/WP.42/Add.2)

23. Con respecto al capitulo II, relativo a la constitucion de una garantia real sobre
propiedad intelectual, se convino en que:

a) En el parrafo 2 se aclarara que, conforme a la Guia, las garantias reales
sobre propiedad intelectual podian constituirse mediante un acuerdo escrito entre el
otorgante y el acreedor garantizado;

b) En la quinta frase del parrafo 4 se aclarara que, en algunos casos,
el acreedor garantizado era el cedente de un bien, mientras que, en otros, el acreedor
garantizado era el cesionario y que, en uno y otro caso, se constituia una garantia
real para garantizar el cobro de la parte no pagada del precio de adquisicion;

c¢) En el parrafo 7 se aclarara que el requisito de la identificacion concreta
de los bienes gravados en el acuerdo de garantia era también aplicable a los tipos de
propiedad intelectual distintos de los derechos de autor (por ejemplo, a las patentes),
y que, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, las partes podian
simplemente gravar por separado los derechos exclusivos como derechos de autor;

d) Se revisaran los parrafos 17 y 18 a fin de evitar incoherencias con los
parrafos 23 y 24 del capitulo [;

e) Al final del parrafo 27, se agregara una referencia a la posibilidad de que
el acreedor garantizado tratara de controlar mediante acuerdo el pago de regalias,
no solamente prohibiendo al licenciatario que concediera una sublicencia sobre la
propiedad intelectual gravada sino también prohibiendo la cesion del derecho al
cobro de regalias en concepto de sublicencia; y

f)  En el mismo parrafo, se aclarara que la violacion por el licenciatario de
cualquiera de los acuerdos mencionados podia hacer que el licenciatario incurriera
en responsabilidad por dafios y perjuicios, pero que esa violaciéon no invalidaria
ninguna garantia real constituida por el licenciatario en violaciéon de un acuerdo con
el licenciante.

24. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo adoptd el contenido del
capitulo II, relativo a la constitucion de una garantia real sobre propiedad
intelectual.

25. A continuacioén el Grupo de Trabajo examiné la recomendacion 243. Se convino
en que las palabras “salvo que las partes hayan estipulado otra cosa en el acuerdo de
garantia” eran superfluas, dado que la recomendacion 10 de la Guia ya bastaba para
consagrar la autonomia de las partes, por lo que deberian suprimirse. Se convino
también en que la segunda frase de la recomendacién 243 se trasladara al
comentario, pues trataba de una cuestion regulada en el capitulo VIII, relativo a la
ejecucion de una garantia real sobre propiedad intelectual. En respuesta a una
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pregunta, se sefialé que la doctrina del “agotamiento” no tenia interés en el contexto
de la recomendacion 243. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de
Trabajo adoptd la recomendacion 243.

Oponibilidad a terceros de una garantia real sobre un derecho de
propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, parrs. 1 a 10)

26. Con respecto al capitulo III, relativo a la oponibilidad a terceros de una
garantia real sobre propiedad intelectual, se convino en que se revisara el parrafo 4
para que mencionara la posibilidad de que en un registro especial no solamente
pudiera inscribirse una notificaciéon sino también un documento relativo a una
garantia real. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo adopt6 el contenido del
capitulo III, relativo a la oponibilidad a terceros de una garantia real sobre un
derecho de propiedad intelectual.

Sistema de inscripcion registral (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3,
parrs. 10 a 54)

27. Con respecto al capitulo IV, relativo al sistema de inscripcion registral,
se convino en que:

a) En el parrafo 19 se explicara que el problema de la coordinacién con un
registro general de las garantias reales se plantearia incluso cuando existiera un
registro especial de ambito regional o internacional;

b) En los parrafos 26 y 27 se evitara hacer suposiciones generales sobre el
costo de la inscripcidn en un registro especial debido a que ese costo variaba de un
Estado a otro y a que la expansion de los registros electronicos tendian a reducir los
costos derivados de la inscripcion;

c¢) En los parrafos 28 a 36 se aclararan los fundamentos del contenido de
esos parrafos; y

d)  En el parrafo 48 se explicara el motivo por el que en la recomendacion 244
se adoptaba, acerca de la repercusion de la transferencia de un bien gravado en
la eficacia de la inscripcion de una garantia real sobre propiedad intelectual,
un enfoque distinto del seguido en la recomendacién 62 respecto de las garantias
reales constituidas sobre otros tipos de bienes (por ejemplo, en la multiplicidad de
licencias y la frecuencia de transferencias de propiedad intelectual).

28. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobd el contenido del
capitulo IV, relativo al sistema registral.

29. El Grupo de Trabajo pasé a examinar la recomendacion 244. Se convino en
reformular la primera frase de la recomendacion 244 en los siguientes términos:
“La ley deberia prever que la inscripcion de la notificacion de una garantia real
sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantias reales conservara
su eficacia aunque haya habido una transferencia de la propiedad intelectual
gravada”. En cuanto a la segunda frase de la recomendacion 244, el Grupo de
Trabajo convino en que se insertara en el comentario y que fuera revisada de modo
que mencionara su objetivo de asegurar que la inscripcion de una notificacion en el
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registro general de las garantias reales no perderia su eficacia. A reserva de estos
cambios, el Grupo de Trabajo adopt6 la recomendacion 244.

Prelacion de una garantia real constituida sobre propiedad
intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4, parrs. 1 a 49)

30. Con respecto al capitulo V, relativo a la prelacion de una garantia real
constituida sobre propiedad intelectual, se convino en que:

a) Serevisara el parrafo 28 con el fin de explicar que:

i)  El “curso ordinario de los negocios” era un concepto de derecho
mercantil o del régimen de las operaciones garantizadas y que no procedia del
derecho interno de la propiedad intelectual;

ii)  En el derecho interno de la propiedad intelectual no se hacia ninguna
distincion entre los distintos tipos de licencias no exclusivas, pero se abordaba
la cuestion de si estaban o no autorizadas y de si, por lo tanto, un acreedor
garantizado, como titular de un derecho en virtud del régimen de la propiedad
intelectual, podia demandar a un supuesto licenciatario como infractor; y que

iii) La recomendacion 81 c) no afectaba a los derechos del acreedor
garantizado como titular de un derecho en virtud del derecho interno de la
propiedad intelectual (por ejemplo, a demandar a los infractores);

b)  El parrafo 40 era ambiguo y deberia aclararse;
c¢) En el comentario deberia aclararse en general que:

i)  La recomendacién 81 c) era aplicable a las situaciones en que se
constituyera una garantia real antes de la celebracion del acuerdo de licencia;

Yy que

ii) Si la garantia real era constituida después de la celebracion del
acuerdo de licencia, el acreedor garantizado no dispondria de mas derechos
que el otorgante (conforme al principio nemo dat; véase también la
recomendacion 13); y

d) En el comentario deberian enunciarse ejemplos para explicar las
repercusiones de la recomendacion 81 c) en un contexto de propiedad intelectual,
y en uno de esos ejemplos podria reflejarse la cuestion tratada en el actual enunciado
de la recomendacion 245.

31. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobd el contenido del
capitulo V, relativo a la prelacion de una garantia real constituida sobre propiedad
intelectual.

32. El Grupo de Trabajo pasé a examinar la recomendacion 245. Segun la opiniéon
general, el enunciado actual de esa recomendacion tenia un alcance demasiado
restringido, si se comparaba con la recomendacion 81 c). Por consiguiente, se sugirio
que se reformulara la recomendacion de modo que dispusiera que la regla enunciada
en la recomendacion 81 c) no afectaba a los derechos que tuviera el acreedor
garantizado como titular en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual.
Se expresaron dudas sobre si esta revision seria 1til, pues se limitaba a reafirmar el

11



A/CN.9/689

12

principio consagrado en la recomendacion 4 b) y se basaba en la suposicion erronea
de que existia una regla en el derecho interno de la propiedad intelectual que
prevaleceria sobre lo dispuesto en la recomendacion 81 c). Sin embargo, predomind
la opinién de que el enunciado sugerido regularia adecuadamente los problemas
planteados por la recomendaciéon 81 c). Se sostuvo que el principio enunciado en la
recomendacion 4 b) era tan importante que seria muy beneficioso reafirmarlo en ese
contexto. Se observo asimismo que no podia hacerse ninguna declaracion general
sobre el contenido del derecho interno de la propiedad intelectual a este respecto,
ya que diferia de un Estado a otro. Tras deliberar, se convino en que el texto
enmendado de la recomendacion 245 fuera el siguiente: “El régimen deberia
disponer que la regla enunciada en la recomendacion 81 c) sera aplicable a los
derechos que tenga un acreedor garantizado en virtud de ese régimen y no afectara a
los derechos que el acreedor garantizado pueda tener conforme al derecho interno de
la propiedad intelectual”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo adoptd la
recomendacion 245.

Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantia
referente a propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5,
parrs. 1 a$)

33. El Grupo de Trabajo adoptd sin cambios el contenido del capitulo VI, relativo
a los derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantia referente a
propiedad intelectual.

34. El Grupo de Trabajo pas6 a examinar la recomendacion 246. Segun la opinidn
general, su enunciado actual no era ttil, dado que el régimen recomendado en la
Guia reconocia la autonomia de las partes, no preveia ninguna limitacidon sobre la
preservaciéon de los bienes gravados y remitia al derecho interno de Ila
propiedad intelectual en la medida en que ese derecho previera una limitacion de la
autonomia de las partes. Al mismo tiempo se convino en que, en ciertos casos
(por ejemplo, en la insolvencia del otorgante, véase el apartado 1) del
documento A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3), era importante permitir al acreedor
garantizado que adoptara medidas para preservar la propiedad intelectual gravada.
Tras deliberar se convino en enmendar el texto de la recomendacion 246 para que
dijera lo siguiente: “El régimen deberia disponer que el otorgante y el acreedor
garantizado podran convenir en que el acreedor garantizado tendra derecho a
adoptar medidas para preservar la propiedad intelectual gravada”. A reserva de estos
cambios, el Grupo de Trabajo adopto la recomendacion 246.

Derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operacion
de financiacion garantizada por propiedad intelectual
(A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, parrs. 6y 7)

35. El Grupo de Trabajo adopto6 sin cambios el contenido del capitulo VII, relativo
a los derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operacién de financiacion
garantizada por propiedad intelectual.
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Ejecucion de una garantia constituida sobre propiedad intelectual
(A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, parrs. 8 a 32)

36. Con respecto al capitulo VIII, relativo a la ejecuciéon de una garantia
constituida sobre propiedad intelectual, se convino en que la ultima frase del
parrafo 30 se aclarara que, en caso de incumplimiento de un acuerdo de garantia:
a) el licenciante conservaria todos sus derechos contractuales, inclusive el de revocar
el acuerdo de licencia; y b) el acreedor garantizado del licenciatario que dispusiera
de una garantia real sobre el derecho del licenciatario al cobro de subregalias
conservaria el derecho a cobrar esas subregalias. A reserva de este cambio, el Grupo
de Trabajo aprobo el contenido del capitulo VIII, relativo a la ejecuciéon de una
garantia constituida sobre propiedad intelectual.

La financiacion de adquisiciones en el contexto de la propiedad
intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, parrs. 33 a 58)

37. Con respecto al capitulo IX, relativo a la financiacion de adquisiciones en el
contexto de la propiedad intelectual, un gran nimero de delegaciones se declararon
partidarias de un régimen que traspusiera el comentario y las recomendaciones de la
Guia respecto de los bienes corporales de modo que fueran aplicables en un
contexto de propiedad intelectual. En cuanto a la terminologia empleada, se convino
en que, en vez de hacer referencia, en un contexto de propiedad intelectual, a bienes
de consumo, bienes de equipo o existencias, habria que aludir a la propiedad
intelectual de que dispusiera el otorgante para fines personales, familiares o
domésticos, para uso comercial o venta y para la concesion de licencias,
respectivamente (véase Introduccion, seccion C, terminologia). Se expresaron
algunas dudas acerca de si se podia hacer referencia a la propiedad intelectual de
que dispusiera el otorgante con fines de venta o de concesion de licencias en el
curso ordinario de los negocios del otorgante, habida cuenta de que el concepto de
“curso ordinario de los negocios” no procedia del derecho interno de la propiedad
intelectual. No obstante, se sostuvo que la mencién de ese concepto en el capitulo
del proyecto de suplemento relativo a la financiacién de adquisiciones representaba
una solucién de avenencia aceptable para establecer un régimen de los derechos de
financiacion de adquisiciones en la propiedad intelectual que seria concomitante con
el régimen de la financiacidon de adquisiciones aplicable a los bienes corporales.

38. Se expresaron opiniones divergentes sobre el criterio que habria que seguir
para determinar si una operacion se realizaba o no en el curso ordinario de los
negocios. Segun una de las opiniones, una operacién basada en condiciones
ordinarias y convenida sin negociaciéon constituiria una operacion normalmente
realizada en el curso ordinario de los negocios, mientras que una operacion adaptada
a las necesidades de las partes y concertada después de una negociacion seria una
operacion realizada al margen del curso ordinario de los negocios. Otra delegacion
considerd que habria que destacar la finalidad primordial del uso de la propiedad
intelectual por parte del otorgante. Se estimd que, si el otorgante disponia de
propiedad intelectual para fines de venta o de concesion de licencias, toda operacion
relativa a esa propiedad intelectual constituiria normalmente una operacion
realizada en el curso ordinario de los negocios del otorgante. No obstante,
se observd que la propiedad intelectual podia utilizarse con multiples fines
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(por ejemplo, una patente podria ser utilizada por un fabricante en su negocio y por
otras personas a las que el fabricante otorgara una licencia). Por este motivo se
sefiald que habria que hacer referencia al objetivo primordial de la propiedad
intelectual pertinente. Tras deliberar, se convino en que en el comentario del
capitulo IX del proyecto de suplemento, relativo a la financiacidon de adquisiciones
en un contexto de propiedad intelectual, habria que aclarar que las distinciones que
se hicieran entre diversos tipos de propiedad intelectual deberian basarse en el
objetivo primordial de su utilizacion.

39. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo adoptd el contenido del
capitulo IX, relativo a la financiacién de adquisiciones en el contexto de la
propiedad intelectual.

40. A continuacion el Grupo de Trabajo examiné las recomendaciones 247 a 252.
Se convino en que esas recomendaciones podrian presentarse en forma de
recomendacion unica en la que se explicara el modo en que la recomendaciones de
la Guia sobre la financiacion de adquisiciones se aplicarian en un contexto de
propiedad intelectual. Se convino también en que, en la recomendacion 248,
se hiciera referencia al objetivo por el que el otorgante tuviera la propiedad intelectual.
A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo adoptd las recomendaciones 247 a 252.

Ley aplicable a una garantia real sobre derechos de propiedad
intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6, parrs. 1 a 40)

41. Con respecto al capitulo X, relativo a la ley aplicable a una garantia real sobre
derechos de propiedad intelectual, el Grupo de Trabajo convino en que:

a) En el parrafo 10 se aclarara que, cuando el otorgante de una garantia real
sobre propiedad intelectual estuviera situado en un Estado que no fuera el Estado en
que la propiedad intelectual estuviera amparada, podria ocurrir que la garantia real
no fuera oponible a terceros en virtud de la ley de ese ultimo Estado;

b) En el comentario se especificara el hecho de que, en algunos Estados,
las cuestiones ejecutorias eran reguladas por el derecho interno de la propiedad
intelectual, lo cual significaba que la ley del Estado que amparaba la propiedad
intelectual seria aplicable a esas cuestiones; y

c¢) En el parrafo 36 y en su titulo se suprimiera la referencia al cambio de
ubicacion del “bien gravado”, dado que no podria hablarse de ubicacion cuando se
tratara de un derecho de propiedad intelectual que fuera un bien inmaterial.

42. A reserva de estos cambios y en el entendimiento de que, segun lo que se
decidiera respecto de la recomendacion 253, podria tener que volver a examinar el
capitulo X, el Grupo de Trabajo aprob¢ el contenido del capitulo X, relativo a la ley
aplicable a una garantia real sobre derechos de propiedad intelectual.

43. El Grupo de Trabajo pasé a examinar la recomendacion 253. Como
complemento de las tres variantes que se presentaban al final del capitulo X,
se propuso una cuarta variante cuyo texto era el siguiente:

“Dentro de los limites de la normativa que regule la transferibilidad de
propiedad intelectual, el régimen deberia disponer que:
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a) Cuando la propiedad intelectual esté inscrita en un registro
especial, la ley aplicable a la constitucidn, a la oponibilidad a terceros y a la
prelacion de una garantia real sobre propiedad intelectual serd la ley del
Estado en donde se lleve el registro. En cambio, la ley aplicable a la ejecucion
de tal garantia real sera el derecho interno del Estado en que esté ubicado el
otorgante;

b) Cuando la propiedad intelectual no esté inscrita en un registro
especial o cuando no se disponga de un registro de esta indole, la ley aplicable
a las cuestiones de constitucion, oponibilidad a terceros y ejecucion de una
garantia real sobre propiedad intelectual sera, de ser ello posible, la ley del
Estado en que se encuentre el otorgante. Sin embargo, la ley del Estado en que
est¢ amparada la propiedad intelectual sera la ley aplicable a la prelacion
frente a reclamantes concurrentes y, en particular, a la prelacion de una
garantia real sobre propiedad intelectual frente al derecho de todo cesionario o
de todo licenciatario de la propiedad intelectual gravada.”

44. Se explicé que el texto propuesto se basaba en las variantes B y C de la
recomendacion 253, que se exponian al final del capitulo X (A/CN.9/WG.VI/
WP.42/Add.6), y que seria aplicable en la medida en que su aplicacion no fuera
incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la
recomendacion 4b)). Se explico asimismo que se hacia referencia a la inscripcion de
un derecho de propiedad intelectual (y no de una garantia real sobre propiedad
intelectual) en un registro de la propiedad intelectual suponiendo que el derecho
interno de la propiedad intelectual permitiria la inscripcion de una notificacion o de
un documento referente a una garantia real en un registro de la propiedad intelectual
que tuviera efectos frente a terceros (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, parr. 4).

45. Se hicieron varias sugerencias. Concretamente se propuso que, si se mantenia
el titulo referente a la ley aplicable a la transferibilidad, deberia ir acompafiado de
una explicacion en el comentario en que se indicara que en ninguna de las
recomendaciones de la Guia sobre la ley aplicable se abordaban cuestiones de
transferibilidad; de no ser asi, habria que suprimir dicho titulo. Se sugiri6 también
que se hiciera referencia a si un derecho de propiedad intelectual podia inscribirse
en un registro, y no a si estaba efectivamente inscrito. Por otra parte, se sugirié que
las cuestiones de oponibilidad a terceros y de prelacidon se remitieran a la ley del
mismo Estado. Se consider6 también que con las palabras “de ser ello posible” se
mermaba la certeza que pretendia lograrse en cuanto a la ley aplicable, por lo que
esas palabras deberian suprimirse. Todas esas sugerencias fueron respaldadas.

46. No obstante, se expreso la reserva de que un enfoque basado en la posibilidad
de que un derecho de propiedad intelectual pudiera inscribirse o no en un registro de
la propiedad intelectual con el fin de determinar la ley aplicable podria ir en contra
del requisito de la igualdad de tratamiento de los titulares de derechos en virtud del
derecho constitucional de determinados Estados y también podria ir en contra de la
Directiva 2004/48/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004, relativa a la ejecucion de derechos de propiedad intelectual (conocida
también como Directiva IPR sobre ejecucion o “IPRED”). Se respondié que no
habia motivos para temer por la igualdad de los titulares de derechos, dado que:
a) la regla que se analizaba abordaba la cuestion del derecho aplicable a las
garantias reales y no a los derechos sustantivos de los titulares de derechos;
b) los Estados miembros de la Union Europea ya seguian ese enfoque y no se
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consideraba que con él se violara la Directiva IPR sobre ejecucion; c) ese enfoque
estaria justificado en base a las expectativas de las partes en acuerdos de garantia
(y no de los titulares de derechos de propiedad intelectual) referentes a los registros
existentes de la propiedad intelectual; y d) en la Guia ya se seguia ese enfoque con
respecto a los bienes corporales (véanse las recomendaciones 203 y 205).

47. Sin embargo, a fin de paliar la reserva expresada y de ayudar al Grupo de
Trabajo a llegar a un acuerdo sobre el enfoque denominado “mixto” o “combinado”,
en el que se combinaran la ley del Estado en que se amparara la propiedad
intelectual y la ley del Estado en que se encontrara el otorgante, se propuso una
quinta variante. De acuerdo con esa variante, la constitucion y la ejecucion de una
garantia real sobre propiedad intelectual podia remitirse a la ley del Estado en el que
se amparara la propiedad intelectual, a menos que las partes eligieran la ley del
Estado de ubicacion del otorgante; y la oponibilidad a terceros y la prelacidon de tal
garantia se remitiria a la ley del Estado en que se amparara la propiedad intelectual.

48. Si bien se expreso cierto apoyo por la quinta variante, se formularon varias
reservas. Se objetd que, al remitirse a la autonomia de las partes las cuestiones de
derecho de propiedad y de legislacion sobre procedimiento civil, se iba mas alla de
los principios generalmente aceptados sobre conflicto de leyes y del enfoque general
de la Guia, que remitian inicamente los derechos y deberes mutuos del otorgante y del
acreedor garantizado a la ley elegida por ellos (véanse las recomendaciones 10 y 216).
Se objet6 también que, al hacerse posible que las cuestiones de constitucion de garantias
pudieran remitirse a la ley de un Estado y las de oponibilidad a terceros a la ley de otro
Estado, el texto propuesto solamente resultaba util para los Estados que hubieran
aplicado las recomendaciones de derecho sustantivo de la Guia que trataban la
constitucion y la oponibilidad a terceros como cuestiones diferenciadas.

49. A fin de ayudar al Grupo de Trabajo a llegar a un consenso, se propuso una
sexta variante que sustituyera a todas las demas y cuyo texto dijera lo siguiente:

“El régimen deberia disponer que la ley aplicable a la constituciéon de una
garantia real sobre propiedad intelectual sera la ley del Estado en que esté
situado el otorgante, a menos que las partes en el acuerdo de garantia
convengan que la ley aplicable a esta cuestion serd la del Estado en que se
ampare la propiedad intelectual.

El régimen deberia disponer que la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y
a la prelacion de una garantia sobre propiedad intelectual frente a los derechos
de un cesionario, licenciatario u otro acreedor garantizado sera la ley del
Estado en que la propiedad intelectual esté amparada.

El régimen deberia disponer que la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y
a la prelacion de una garantia sobre propiedad intelectual frente a todos los
demas reclamantes concurrentes sera la ley del Estado en que se encuentre el
otorgante.

El régimen deberia disponer que la ley aplicable a la ejecucidén de una garantia
real sobre propiedad intelectual sera la ley del Estado en que esté situado el
otorgante, a menos que las partes en el acuerdo de garantia convengan que la
ley aplicable a esta cuestion sera la del Estado en que se ampare la propiedad
intelectual.”
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50. Si bien esta propuesta obtuvo cierto apoyo, suscitd también varias reservas.
Se reiteraron las reservas expresadas en relacién con la quinta variante. Ademas,
se objetd que la regla propuesta tal vez resultara demasiado compleja y dificil de
aplicar. A este respecto se sugirid que esta ultima propuesta se simplificara con un
enunciado del siguiente tenor:

“El régimen deberia disponer que:

a) A menos que las partes en el acuerdo de garantia opten por la ley
del Estado en que la propiedad intelectual esté amparada, la ley aplicable a la
constitucion y a la ejecucion de una garantia real sobre propiedad intelectual
sera la ley del Estado en que se encuentre el otorgante;

b) La ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelacion de una
garantia real sobre propiedad intelectual frente al derecho de un cesionario,
licenciatario u otro acreedor garantizado serd la ley del Estado en que la
propiedad intelectual esté amparada; y

c¢) Laley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelacion de una
garantia real sobre propiedad intelectual frente a todos los demas reclamantes
sera la ley del Estado en que esté situado el otorgante.”

51. Se sostuvo que la regla propuesta podria modificarse de forma que la ley del
Estado que amparara la propiedad intelectual fuera aplicable a las cuestiones de
constitucion y ejecucion de garantias reales salvo acuerdo en contrario de las partes.
Si bien esa propuesta obtuvo cierto apoyo, se reiteraron las reservas antes
mencionadas acerca de la remision de la constitucion y de la oponibilidad a terceros
a la ley de distintos Estados y sobre la remisioén de las cuestiones de constitucion y
ejecucion de garantias reales a la autonomia de las partes. A este respecto se hizo
referencia a la posibilidad de que la ley que cligieran las partes para aplicar a la
constitucion y ejecucion de una garantia real se dejara de lado si se consideraba
manifiestamente contraria al orden publico, o mediante la aplicacion de las
normativas legales imperativas del Estado del foro (véase la recomendacion 222).
Ademas se objetd que la constitucion de una garantia real sobre una patente o una
marca comercial inscrita en un registro nacional de patentes o marcas comerciales
podria remitirse a la ley del Estado de ubicacion del otorgante. Se observo asimismo
que antes habria que estudiar las consecuencias que tendria la regla propuesta en
determinados casos. Se sostuvo también que si se adoptara esa regla, habria que
introducir cambios sustanciales en el comentario. Por otra parte, se sefialé que, si no
se podia llegar a un acuerdo sobre una recomendacion, seria mejor presentar varias
opciones a la Comisidn para que adoptara una decisidon definitiva. A este respecto se
afirmo que, en particular en lo que respecta al conflicto de leyes, era importante
llegar a un acuerdo sobre una recomendacion, ya que de lo contrario se aplicaria una
regla distinta en funcion de las normas sobre conflictos de leyes del Estado del foro,
y esta situacion perpetuaria la incertidumbre actual y tendria repercusiones
negativas sobre el costo del crédito y su oferta.

52. Durante las deliberaciones se expreso la opinidén de que en los tratados sobre el
derecho de la propiedad intelectual se consagraba en general la ley del Estado
que amparaba dicha propiedad, hecho del que no podia hacerse caso omiso.
Se respondid que, si bien no podia menospreciarse la importancia de un enfoque
basado en la ley del Estado que amparara la propiedad intelectual, no todos los
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tratados sobre el derecho de la propiedad intelectual llegaban a ese resultado en lo
que respecta al derecho interno de la propiedad intelectual.

53. Se apoyaron todas las tres opciones expuestas al final del capitulo X
(A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6). Serespaldd asimismo la cuarta opcion antes
mencionada (véase el parrafo 43 supra). A este respecto se convino en que la cuarta
opcion era una version mejorada de la opcidon B, presentada en el capitulo X, y que
deberia sustituir a la opcion B.

54. Sin embargo, dado que el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un consenso
sobre ninguna de esas opciones, se intentod llegar a un acuerdo consensuado sobre
una recomendacion, por lo que el Grupo entablé un debate sobre una version
combinada de las opciones quinta y sexta (véase el parrafo 50 supra), cuyo texto era
el siguiente:

“Version A: El régimen deberia disponer que la ley aplicable a la constitucion
y a la ejecucion de una garantia real sobre propiedad intelectual sera la ley de
los Estados en los que se ampare la propiedad intelectual, salvo si el acuerdo
de garantia estipula que esas cuestiones se regiran por la ley del Estado en que
se encuentre el otorgante. El régimen deberia disponer que la ley aplicable a la
oponibilidad a terceros y a la prelacion de una garantia real sobre propiedad
intelectual frente a los derechos de un cesionario, licenciatario u otro acreedor
garantizado sera la ley del Estado en que la propiedad intelectual esté
amparada. El régimen deberia disponer que la ley aplicable a la oponibilidad a
terceros y a la prelacion de una garantia real sobre propiedad intelectual frente
a todos los demas reclamantes sera la ley del Estado en que se encuentre el
otorgante.”

“Version B: El régimen deberia disponer que la ley aplicable a la constitucion
y a la ejecucion de una garantia real sobre propiedad intelectual sera la ley
del Estado en que se encuentre el otorgante, salvo si el acuerdo de garantia
estipula que esas cuestiones se regiran por la ley del Estado en que esté
amparada la propiedad intelectual. El régimen deberia disponer que la ley
aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelaciéon de una garantia real
sobre propiedad intelectual frente a los derechos de un cesionario, licenciatario
u otro acreedor garantizado serd la ley del Estado en que la propiedad
intelectual esté amparada. El régimen deberia disponer que la ley aplicable a la
oponibilidad a terceros y a la prelacion de una garantia real sobre propiedad
intelectual frente a todos los demas reclamantes sera la ley del Estado en que
se encuentre el otorgante.”

55. Se observo que la diferencia entre la primera version y la segunda radicaba en
el hecho de que, a falta de acuerdo entre las partes, conforme a la primera version,
la constitucion y ejecuciéon de una garantia real sobre propiedad intelectual se
regiria por la ley del Estado que amparara dicha propiedad, mientras que, conforme
a la segunda version, esas cuestiones se regirian por la ley del Estado de ubicacion
del otorgante. Varias delegaciones sefalaron que, si en el texto propuesto se
combinaban debidamente la ley del Estado que ampare la propiedad intelectual con
la ley del Estado de ubicacion del otorgante, esta solucion de avenencia seria
aceptable. Ademads, se indicd que el texto propuesto seria aceptable, en particular,
si se omitia la referencia a la autonomia de las partes con respecto a la ley aplicable
a la constitucion y ejecucion de una garantia real. En cuanto a la redaccidn,
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se sefialé que cabria combinar las dos versiones colocando la primera frase de cada
una de ellas como variantes entre corchetes.

56. Si bien se apoyaron las dos versiones de la propuesta de “transaccion”
mencionada, se expresé preferencia por la version A. Sin embargo, dado que
el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un consenso, decidié6 que se mantuvieran las
tres opciones presentadas al final del capitulo X, sustituyéndose la segunda opcién
por el texto antes mencionado (véase el parrafo 43 supra) y las dos versiones de la
propuesta de transaccidon antes mencionada, para que las examinara la Comision.
Segun la opinion general, a fin de ofrecer seguridad sobre la ley aplicable a las
garantias reales sobre propiedad intelectual, seria indispensable hacer todo lo
posible para llegar a un consenso sobre una recomendacion durante el periodo de
sesiones de la Comisién. A este respecto se observd que, en ausencia de una
recomendacion concreta sobre la propiedad intelectual, serian aplicables las
recomendaciones generales de la Guia relativas a la ley aplicable a las garantias
reales constituidas sobre bienes inmateriales (véanse las recomendaciones 208
y 218 b)).

Cuestiones de transicion (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6,
parrs. 41 a 45)

57. El Grupo de Trabajo adopt6 sin cambios el contenido del capitulo XI, relativo
a cuestiones de transicion.

Repercusiones de la insolvencia de un licenciante o licenciatario de
propiedad intelectual en una garantia real constituida sobre los
derechos de esa parte en virtud de un acuerdo de licencia
(A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6, parrs. 46 a 67)

58. El Grupo de Trabajo adopto6 sin cambios el contenido del capitulo XII, relativo
a las repercusiones de la insolvencia de un licenciante o licenciatario de propiedad
intelectual en una garantia real constituida sobre los derechos de esa parte en virtud
de un acuerdo de licencia.

Labor futura

59. El Grupo de Trabajo observd que el proyecto de suplemento seria examinado
por la Comision en su 43° periodo de sesiones que, segin el calendario de
reuniones, tendra lugar en Nueva York del 21 de junio al 9 de julio de 2010.

60. El Grupo de Trabajo sefial6 también que, de conformidad con una
decision adoptada por la Comisidon en su 42° periodo de sesiones!2, el Tercer
Coloquio Internacional sobre las Operaciones Garantizadas se celebrara en Viena
del 1 al 3 de marzo de 2010. El Grupo de Trabajo indicé asimismo que la finalidad
del Coloquio era que la Secretaria recabara las opiniones de expertos de gobiernos,
organizaciones internacionales y del sector privado con miras a preparar una nota

12 Tbid., sexagésimo tercer periodo de sesiones, Suplemento num.17 (A/63/17), parr. 319.
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para la Comision que tratara de la posible labor futura en materia de operaciones
garantizadas.

61. El Grupo de Trabajo entablé un debate preliminar sobre su labor futura.
Se sugiri6 que las cuestiones relativas a un posible registro internacional de
garantias reales sobre propiedad intelectual se incluyeran también entre los temas
que cabria examinar en el futuro. Se respondié que seria preciso coordinar ese
proyecto con la OMPI, dado que este tema, asi como el de la concesion de licencias
de propiedad intelectual, entraria generalmente en el ambito del mandato de
la OMPI. Entre los temas que ya se habian presentado para ser objeto de una posible
labor futura, algunas delegaciones respaldaron la idea de que se estudiaran
reglamentaciones sobre la inscripcion registral de garantias reales y se elaborara una
ley modelo sobre las operaciones garantizadas que se basara en las recomendaciones
de la Guia. Respecto de un suplemento de la Guia relativo a determinados tipos de
garantias no reguladas por el Convenio del UNIDROIT sobre reglas de derecho
sustantivo aplicables a los valores bursatiles en poder de un intermediario, se
observd que esa labor habria de limitarse a los valores bursatiles que no obraran en
poder de intermediarios, ya que el UNIDROIT y la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado ya habia realizado una abundante labor sobre los
valores en poder de intermediarios.
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