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Introduccion

Informacion de antecedentes

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los parrafos 1 a 7, véanse los
documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, parrs. 1 a 5; A/CN.9/WG.VI/WP.34, parrs. 5
all; yA/63/17, parr. 326.]

1.  En su 39° periodo de sesiones, en 2006, la Comisién examind su labor futura
acerca del régimen legal de la financiacidon garantizada. Se observo que los derechos
de propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor, las patentes o las
marcas comerciales) se estaban convirtiendo en una fuente de crédito cada vez mas
importante, por lo que no debian quedar excluidos de un régimen moderno de las
operaciones garantizadas. También se observdé que las recomendaciones del
proyecto de guia legislativa sobre las operaciones garantizadas (“el proyecto de
guia”) eran aplicables en general a las garantias reales sobre derechos de propiedad
intelectual, en la medida en que no fueran incompatibles con el régimen de la
propiedad intelectual. Ademas se indicdé que, dado que las recomendaciones del
proyecto de guia no se habian preparado teniendo presentes los problemas
especiales de la legislacion sobre propiedad intelectual, en el proyecto de guia se
sugeria que los Estados promulgantes estudiaran la posibilidad de introducir los
ajustes necesarios en las recomendaciones a fin de abordar esos problemas!.

2. A fin de dar mas orientaciones a los Estados, se sugiri6 que la Secretaria
preparara, en cooperacion con las organizaciones internacionales con conocimientos
especializados sobre el tema de las garantias reales y el del régimen legal de la
propiedad intelectual, en particular, la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), una nota, para presentarla a la Comision en su 40° periodo de
sesiones, en 2007, en la que se examinara el posible alcance de la labor que podria
realizar la Comisién como complemento del proyecto de guia. Se sugirido también
que, con miras a obtener asesoramiento de expertos y de asegurar la colaboracion
del sector pertinente, la Secretaria organizara, cuando fuera necesario, reuniones de
grupos de expertos y coloquios2. Tras un debate, la Comision pidi6 a la Secretaria
que preparara, en cooperacion con las organizaciones competentes, y en particular
con la OMPI, una nota en la que analizara el alcance de la labor futura de la
Comisidén acerca de la financiacion garantizada por derechos de propiedad
intelectual. La Comision pidié asimismo a la Secretaria que organizara un coloquio
sobre la financiacion respaldada por propiedad intelectual, asegurando en la mayor
medida posible la participacion de organizaciones internacionales competentes y de
expertos de diversas regiones del mundo3.

3. De conformidad con la decision adoptada por la Comision, la Secretaria
organizod, en cooperacion con la OMPI, un coloquio acerca de las garantias reales
constituidas sobre propiedad intelectual (Viena, 18 y 19 de enero de 2007).
Asistieron al coloquio expertos en cuestiones de financiacion garantizada y
legislacion sobre propiedad intelectual, inclusive representantes de gobiernos y de

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

2 Ibid., parr. 83.

3 Ibid., parr. 86.
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organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ambito nacional e
internacional. Durante el coloquio se formularon varias sugerencias sobre los
ajustes que seria necesario introducir en el proyecto de guia para abordar cuestiones
especificas de la financiacion garantizada por derechos de propiedad intelectual?.

4.  Durante la primera parte de su 40° periodo de sesiones (Viena, 25 de junio
a 12 de julio de 2007), la Comisién examindé 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 tuvieron en cuenta las conclusiones a que
se habia llegado en el mencionado coloquio. A fin de proporcionar a los Estados
orientacion suficiente sobre los ajustes que podria ser preciso introducir en sus
respectivas legislaciones para evitar incoherencias entre el régimen de las
operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual, la Comision decidio
encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantias Reales) la preparacion de un anexo
que se adjuntaria al proyecto de guia y que trataria especificamente de las garantias
reales sobre derechos de propiedad intelectuals.

5. En la continuacién de su 40° periodo de sesiones (Viena, 10 a 14 de diciembre
de 2007), la Comision ultim6 y adopto la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre las
Operaciones Garantizadas (en adelante, “la Guia”), quedando entendido que
ulteriormente se prepararia un anexo que se adjuntaria a la Guia y que trataria
especificamente de las garantias reales sobre derechos de propiedad intelectual®.

6. En su 13° periodo de sesiones (Nueva York, 19 a 23 de mayo de 2008),
el Grupo de Trabajo VI examind una nota de la Secretaria titulada “Garantias reales
sobre  derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/WGVI/WP.33 vy
A/CN.9/WG.VI/WP.33/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 propiedad intelectual (en adelante, “el anexo”)
en el que se recogieran las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (véase
A/CN.9/649, parr. 13). En el mismo periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo estimd
que, si bien deberia tomarse en debida consideracion el régimen de la propiedad
intelectual, el analisis en el anexo deberia basarse en la Guia, y no en el régimen
nacional de la financiacion garantizada (véase A/CN.9/649, parr. 14). Como el
Grupo de Trabajo no consiguid llegar a un acuerdo acerca de si algunas cuestiones
relacionadas con la repercusion de la insolvencia en las garantias reales sobre
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 anexo de la Guia, decidid volver a examinar esas cuestiones en una
ulterior reunién y recomendar que se pidiera al Grupo de Trabajo V (Régimen de la
Insolvencia) que las analizara (véase A/CN.9/649, parr. 103).

7.  En su 41° periodo de sesiones (Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008),
la Comisién acogié con satisfaccion los excelentes progresos realizados por
el Grupo de Trabajo. También tomoé nota del debate y de la decision del Grupo de
Trabajo VI con respecto a algunas cuestiones relacionadas con la insolvencia y

4 Veéase http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html.

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

¢ Ibid., sexagésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento N° 17 (A/62/17 (Part II)), parrs. 99
y 100.
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decidié que debia informarse al Grupo de Trabajo V e invitarlo a que, en su
siguiente periodo de sesiones, expresara una opiniéon preliminar. Asimismo, la
Comisién decidid 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 las garantias reales sobre
propiedad intelectual cuando los dos grupos de trabajo se reunieran el uno después
del otro en la primavera de 2009, y previa consulta de sus respectivos presidentes”.’

Interaccion en la Guia entre el régimen de las operaciones
garantizadas y el de la propiedad intelectual

8.  Con contadas excepciones, las recomendaciones de la Guia son aplicables a las
garantias reales constituidas sobre todos los tipos de bienes muebles, inclusive la
propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 2 y 4 a 7). En lo que respecta a la
propiedad intelectual, las recomendaciones de la Guia no son aplicables si son
incompatibles con el derecho interno o con acuerdos internacionales en materia de
propiedad intelectual (véase la recomendacion 4 b)). En la recomendacion 4 b) se
enuncia el principio basico que rige la interaccion entre el régimen de las
operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual en la Guia. Con el
significado que se da al concepto de “propiedad intelectual” se pretende garantizar
la compatibilidad de la Guia con las legislaciones y tratados sobre propiedad
intelectual (véase el parrafo 12 infra). La expresion “derecho sobre la propiedad
intelectual” (law relating to intellectual property) abarca la legislacion y la
jurisprudencia y es mdas amplia que la expresion “régimen de la propiedad
intelectual” (intellectual property law) (que regula, por ejemplo, las patentes, las
marcas comerciales o los derechos de autor), aunque de menor alcance que el
derecho general de los contratos o de la propiedad®. Por consiguiente, el alcance de
la recomendacion 4 b) serd mayor o menor en funciéon del modo en que un Estado
defina el alcance de la propiedad intelectual de conformidad con las obligaciones
internacionales que le impongan los tratados concertados en materia de propiedad
intelectual (como el Acuerdo sobre los Aspectos Comerciales de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, generalmente conocido como
“el Acuerdo TRIPS”).

9. La finalidad de la recomendacion 4 b) es asegurar que cuando los Estados
adopten las recomendaciones de la Guia no queden alteradas las normas basicas del
régimen de la propiedad intelectual. Dado que las cuestiones relativas a la
existencia, la validez y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del
otorgante no se tratan en la Guia (véase la seccion 11.A.4 infra), las posibilidades de
que surjan conflictos entre los regimenes sobre esas cuestiones son limitadas. No
obstante, en lo que se refiere a la constitucion, a la oponibilidad a terceros, a la
prelaciéon y a la ejecucion de garantias reales sobre propiedad intelectual, se puede
dar el caso de que en algunos Estados los dos regimenes prevean reglas diferentes.
En tal caso, la recomendacion 4 b) mantiene la primacia de la norma especifica del

©

Ibid., sexagésimo tercer periodo de sesiones, Suplemento N° 17 (A/63/17), parr. 326.

A pesar de la diferencia entre las expresiones “derecho sobre la propiedad intelectual” y
“régimen de la propiedad intelectual”, en el presente anexo, por razones de comodidad, se
utilizaran indistintamente.
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régimen de la propiedad intelectual. Conviene, sin embargo, sefialar que el régimen
de la propiedad intelectual de algunos Estados se aplica tnicamente a tipos de
operaciones garantizadas que no se realizan Unicamente en el ambito de la
propiedad intelectual y que dejaran de ser posibles una vez que un Estado adopte las
recomendaciones de la Guia (por ejemplo, las promesas, las hipotecas y las
transferencias o cesiones de propiedad intelectual con fines de garantia). Por este
motivo, los Estados que adopten la Guia tal vez deseen también revisar su régimen
de la propiedad intelectual a fin de lograr que ambos regimenes queden mejor
integrados, aplicando en particular el enfoque integrado y funcional que se
recomienda en la Guia, sin modificar los criterios y objetivos basicos de sus
respectivos regimenes de la propiedad intelectual.

10. El anexo tiene la finalidad de orientar a los Estados sobre este sistema de
regimenes integrados de las operaciones garantizadas y de la propiedad intelectual.
Sobre la base del comentario y de las recomendaciones que figuran en la Guia, en el
anexo se examina el modo en que los principios de la Guia son aplicables cuando el
bien gravado es un derecho de propiedad intelectual; ademas, cuando ha sido
necesario, se han agregado al texto nuevos comentarios y recomendaciones. Al igual
que con los demas comentarios y las demas recomendaciones concretamente
relacionadas con los bienes, los comentarios y recomendaciones referentes a la
propiedad intelectual modifican o complementan el comentario y las
recomendaciones generales de la Guia. En consecuencia, salvo disposiciones legales
en contrario en materia de propiedad intelectual y a reserva de cualquier otro
comentario o recomendacion referentes a los bienes, que figuren en el anexo, una
garantia real sobre propiedad intelectual podra constituirse, podra ser oponible a
terceros, podra gozar de prelacion y podra ejecutarse de conformidad con lo
dispuesto en las recomendaciones generales de la Guia.

11. Si bien con el anexo no se pretende recomendar a los Estados que modifiquen
su legislacion en materia de propiedad intelectual, como ya se ha indicado, es
posible que el anexo repercuta en dicha legislacion. En el anexo se analizan esas
posibles repercusiones y, en algin caso, se agregan al comentario modestas
sugerencias para los Estados promulgantes (formuladas en términos como
“los Estados podrian” o “los Estados tal vez deseen plantearse ...”, y no en términos
perentorios como “los Estados deberian”). Estas sugerencias se basan en la premisa
de que los Estados, al promulgar regimenes de las operaciones garantizadas del tipo
recomendado por la Guia, habran adoptado la decision normativa de modernizar sus
respectivos regimenes de las operaciones garantizadas. Por lo tanto, en las
sugerencias se indica a los Estados deseosos de modificar su régimen la manera
optima de integrar sus respectivos regimenes de las operaciones garantizadas con
los de la propiedad intelectual.

Terminologia

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los parrafos 12 a 21, véanse los
documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, parrs. 39 a 60; y A/CN.9/649, parrs. 104 a 107.]

12. Como ya se ha sefalado, en la Guia se usa la expresion “propiedad intelectual”
(Introduccion, seccion E). En el comentario se explica que el significado dado a esta
expresion en la Guia tiene la finalidad de evitar que haya incompatibilidades entre
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la Guia y las legislaciones y tratados sobre propiedad intelectual, respetando al
mismo tiempo el derecho del poder legislativo de un Estado a promulgar las
recomendaciones de la Guia para ajustar la definicion con su propio derecho
(derecho interno y tratados). Esto significa que la Guia considera, para sus fines,
“propiedad intelectual”, todo lo que el Estado promulgante defina como propiedad
intelectual.

13. Tal como se ha mencionado también, en el comentario se aclara asimismo que
las referencias a “régimen” en toda la Guia engloban tanto el derecho de origen
legislativo como el no legislativo. Ademas, en la Guia se especifica que la expresion
“derecho sobre la propiedad intelectual” (véase la recomendacion 4 b)) es mas
amplia que la de “régimen de la propiedad intelectual” (que regula, por ejemplo, las
patentes, las marcas comerciales o los derechos de autor), aunque de menor alcance
que el derecho general de los contratos o de la propiedad.

14. Si bien en la Guia se asume el derecho de un Estado promulgante en lo que se
refiere al significado de los términos empleados para definir los tipos concretos de
propiedad intelectual (por ejemplo, las patentes, las marcas comerciales o los
derechos de autor) o de operaciones (por ejemplo, la transferencia de propiedad
intelectual o la concesion de una licencia sobre ella), la Guia tiene una terminologia
propia en lo que se refiere al régimen de las operaciones garantizadas. Por ejemplo,
en la Guia el concepto de “garantia real” se entiende referido a todos los tipos de
derechos que respaldan una obligacion, independientemente de como se denominen.
Asi pues, una “garantia real” abarcaria el derecho de un cesionario en una
transferencia efectuada con fines de garantia.

15. En la Guia se emplea también el término “licencia” y, en contextos
concretamente relacionados con la propiedad intelectual, se hace una distinciéon, en
primer lugar, entre el acuerdo de licencia y la licencia propiamente dicha (es decir,
la autorizacion de utilizar la propiedad intelectual objeto de la licencia) y, en
segundo lugar, entre las licencias exclusivas y las no exclusivas. No obstante, el
significado exacto de esos conceptos se deja en manos del derecho que rige la
propiedad intelectual o los contratos y otros tipos de derecho que puedan ser
aplicables (como la Recomendacion Conjunta sobre Licencias de Marcas, adoptada
por la Asamblea de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y
por la Asamblea General de la OMPI (2000)° y por el Tratado de Singapur sobre el
Derecho de Marcas (2006))10. En particular, la Guia no menoscaba los limites
previstos en un acuerdo de licencia ni sus estipulaciones, que pueden requerir la
descripcion del tipo concreto de propiedad intelectual de que se trate, ni sus usos
autorizados o restringidos ni su ambito geografico de aplicacidon o su duracion. Por
ejemplo, puede otorgarse una licencia exclusiva para ejercer los derechos de
proyeccion de la pelicula A en el pais X “durante 10 afios a partir del 1° de enero
de 2008”, pero esta licencia exclusiva se diferenciard de una licencia exclusiva para
ejercer los derechos de difusion en videogramas de la pelicula A en el pais Y
“durante 10 afios a partir del 1° de enero de 2008”. Ademas, la Guia no afecta de
modo alguno a la manera especifica en que se caractericen los derechos derivados
de un acuerdo de licencia en virtud de un régimen de la propiedad intelectual
(por ejemplo, en algunos ordenamientos, la concesion de un acuerdo de licencia

9 http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf.
10 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore.
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exclusiva crea derechos reales o incluso resulta equiparable a la cesion de diversos
derechos exclusivos dimanantes de la propiedad intelectual). Sin embargo, en la
Guia el concepto de “garantia real” no se emplea para especificar si una licencia es
exclusiva o no. Mas bien, una garantia real sobre propiedad intelectual, al igual que
una garantia constituida sobre un bien mueble, se define a menudo por referencia al
derecho que asiste al acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del
otorgante, a percibir el pago o a obtener otro tipo de cumplimiento de la obligacion
garantizada sobre la base del valor econdémico de la propiedad intelectual
(por ejemplo, los derechos de explotacion, los derechos de concesion de licencias y
los derechos a reclamar las regalias dimanantes de los derechos de explotacién y de
concesion de licencias.

16. Ademas, en la Guia se utilizan diversos términos para designar el tipo concreto
de propiedad intelectual que puede darse en garantia para la obtencion de crédito
(por ejemplo, los derechos del titular de los mismos, los derechos de un licenciante
o de un licenciatario) sin que ello afecte a la naturaleza, al contenido o a las
consecuencias juridicas de dichos términos a los efectos del régimen de la propiedad
intelectual o del de la propiedad en general o del de los contratos.

17. El concepto de “crédito por cobrar” se emplea en la Guia y significa el derecho
al cobro de una obligacion monetaria y, por consiguiente, para los fines de la Guia,
incluye el derecho del licenciante a percibir el pago de las regalias derivadas de la
licencia que haya concedido. En la Guia se usa el término “cesion” cuando se hace
referencia a los créditos por cobrar y comprende las transferencias o cesiones puras
y simples, las transferencias o cesiones efectuadas con fines de garantia (tratadas en
la Guia como mecanismos de garantia) y las operaciones por las que se constituye
una garantia real sobre un crédito por cobrar. A fin de no dar la impresién de que las
recomendaciones de la Guia referentes a las cesiones de créditos son igualmente
aplicables a las “cesiones” de propiedad intelectual, en el anexo se emplea el
término “transferencia” (en vez de “cesion”) para abarcar la transferencia de los
derechos de un titular de propiedad intelectual.

18. En una operacion garantizada que se respalde con propiedad intelectual, el
bien gravado puede consistir en los derechos de propiedad intelectual de su titular.
En tal caso, el término “otorgante” designara, en la Guia, a un titular de derechos.
No obstante, el bien gravado puede ser un derecho de menor alcance, como la
autorizacion dada a un licenciatario de utilizar la propiedad intelectual licenciada
conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia, inclusive el derecho a concertar
acuerdos de sublicencia y a percibir las regalias dimanantes de las sublicencias
(siempre y cuando sean transferibles con arreglo al acuerdo de licencia y al derecho
aplicable). En ese caso, el término “otorgante” correspondera al de “licenciatario”.
Por ultimo, tal como ocurre con toda operacién garantizada basada en otros tipos de
bienes muebles, el término “otorgante” puede designar a un tercero que otorgue una
garantia real sobre propiedad intelectual con el fin de respaldar la obligacion
adeudada por un deudor a un acreedor garantizado.

19. En el régimen de las operaciones garantizadas, el concepto de “reclamante
concurrente” se entiende referido a las partes que no sean el acreedor garantizado
que, en virtud de un determinado acuerdo de garantia, pudiera reivindicar un
derecho sobre los bienes gravados o sobre el producto de la enajenacion de dichos
bienes. Asi pues, en la Guia se emplea el concepto de “reclamante concurrente”
(por ejemplo, otro acreedor garantizado o un cesionario de un bien gravado o un
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arrendatario o licenciatario de dicho bien) para designar a toda parte reclamante que
compita con el acreedor garantizado. Si embargo, en el régimen de la propiedad
intelectual no se utiliza el concepto de “reclamante concurrente”, y por conflictos de
prelacion suelen entenderse los conflictos entre cesionarios, licenciatarios e
infractores, aun cuando no haya ningan conflicto con un acreedor garantizado.
El régimen de las operaciones garantizadas no obstaculiza la solucion de conflictos
en que ninguna de las partes sea un acreedor garantizado.

20. En la Guia se reconoce que de un acuerdo de garantia nace un derecho de
propiedad limitado (una garantia real) sobre un bien gravado (naturalmente, siempre
y cuando el otorgante tenga derecho a constituir una garantia real sobre el bien),
aunque ese derecho limitado no es equiparable a una transferencia de propiedad.
Asi pues, en la Guia el concepto de “acreedor garantizado” (que incluye a todo
cesionario a titulo de garantia) no se emplea para designar al beneficiario de una
transferencia o a un propietario. En otras palabras, no se presumira que un acreedor
que adquiera una garantia real en virtud de la Guia obtendrd de este modo la
propiedad. Esto se explica por el hecho de que normalmente los acreedores
garantizados no estan dispuestos a aceptar las responsabilidades y los costos
dimanantes de la propiedad, y en la Guia no se impone esa obligacion al acreedor
garantizado. Ello implica, por ejemplo, que, incluso tras la constitucion de una
garantia real, el propietario del bien gravado podra ejercer todos sus derechos como
propietario (naturalmente, a reserva de toda limitacion que pueda haber convenido
con el acreedor garantizado). En consecuencia, cuando el acreedor garantizado
enajena el bien gravado al ejecutar su garantia real a raiz de un incumplimiento,
dicho acreedor garantizado no se convierte asi en el propietario del bien gravado. En
ese supuesto, el acreedor garantizado se limita a ejercer los derechos del propietario
con el consentimiento que éste dio al otorgar la garantia real. El acreedor
garantizado sdlo puede convertirse en propietario del bien gravado en el supuesto de
que, a raiz de un incumplimiento, el acreedor garantizado obtenga la propiedad tras
ejercer el recurso de proponer la adquisicion de los derechos de propiedad del
otorgante sobre el bien gravado a modo de satisfaccion total o parcial de la
obligacion garantizada (en ausencia de toda objecidn por parte del deudor y de otros
acreedores de éste), o cuando el acreedor garantizado adquiera los derechos de
propiedad del otorgante al comprar el bien en una venta publica.

21. Esta caracterizacion de un acuerdo de garantia y de los derechos de un
acreedor garantizado es igualmente aplicable a los supuestos en que el bien gravado
sea propiedad intelectual. Sin embargo, la presente Guia no afecta a las distintas
caracterizaciones que se hacen en los diversos regimenes de la propiedad
intelectual, siempre que traten de cuestiones de derecho de la propiedad intelectual.
En un régimen de la propiedad intelectual, cabe caracterizar un acuerdo de garantia
como transferencia de los derechos de propiedad intelectual de su titular con la
posibilidad de que el acreedor garantizado obtenga los derechos de dicho titular
(por ejemplo, para tratar con organismos estatales, otorgar una licencia o demandar
a infractores). Asi, por ejemplo, nada de lo dispuesto en el régimen de las
operaciones garantizadas impide a un acreedor concertar con el titular de derechos
la obtencion de la condicidn de titular de derechos, siempre y cuando el acuerdo no
consista en dar garantias del cumplimiento de una obligacién. Si el acuerdo
garantiza el cumplimiento de una obligacion, o tiene esa finalidad, y si el régimen
de la propiedad intelectual permite a un acreedor garantizado convertirse en el
titular de derechos, el concepto de “acreedor garantizado” puede designar a un
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titular de derechos en la medida en que lo disponga el régimen de la propiedad
intelectual y en que los derechos del acreedor garantizado sobre la propiedad
intelectual gravada estén determinados con arreglo al régimen de las operaciones
garantizadas y al de la propiedad intelectual, como dispone la Guia.

Ejemplos de practicas de financiacion garantizadas por derechos
de propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los parrafos 22 a 41, véanse los
documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, parrs. 8 a 21; y A/CN.9/649, parr. 108.]

22. A fin de dar al lector una orientacion sobre el andlisis que figura en el anexo,
cabe sefialar que en esta seccion se enuncian varios casos hipotéticos de operaciones
garantizadas en las que se utilizan derechos de propiedad intelectual como bienes
gravados.

23. Cabe dividir las operaciones garantizadas respaldadas por derecho de
propiedad intelectual en tres categorias amplias. La primera categoria engloba las
operaciones en las que los derechos de propiedad intelectual en si constituyen la
garantia para la obtencion del crédito. En estas operaciones, el financiador obtiene
una garantia real sobre las patentes, las marcas comerciales, los derechos de autor u
otros derechos de propiedad intelectual del prestatario. Los ejemplos 1 a 5, que se
presentan seguidamente, ilustran esta situacion. Asi, en el ejemplo 1 se expone el
supuesto en que una empresa farmacéutica desea obtener crédito dando como
garantia su cartera de patentes y de solicitudes de patente. En el ejemplo 2, un
fabricante de fotocopiadoras desea utilizar su marca comercial, sus patentes y
sus secretos comerciales como garantia para la obtencion de un préstamo. En el
ejemplo 3, el prestatario es un editor de revistas infantiles ilustradas que concede
una licencia para la utilizacion de los personajes de sus revistas a fabricantes de
prendas de vestir, deseosos de utilizar esas figuras en camisetas y otros articulos de
tela, en que la garantia propuesta consiste en la suma prevista de pagos de regalias
exigibles en virtud de los acuerdos de licencia. En el ejemplo 4, los bienes gravados
son derechos del productor de una pelicula sobre la pelicula en si. Por tltimo, en el
ejemplo 5 se trata de un préstamo concedido a un fabricante de programas
informaticos en cuyos productos se incorporan programas informaticos que el
fabricante obtiene de terceros mediante licencias. Si bien estos cinco ejemplos
difieren enormemente por el tipo de negocios y por los tipos de derechos de
propiedad intelectual que se gravan, tienen una caracteristica comun: en cada uno de
los ejemplos, la garantia dada para la obtencion del crédito consiste en derechos de
propiedad intelectual del prestatario, que pueden ser tanto derechos del propio
prestatario como derechos que éste haya obtenido de terceros mediante licencias.

24. En la segunda categoria de operaciones entran las situaciones en que para la
obtencion del crédito se dan en garantia bienes que no constituyen propiedad
intelectual, como existencias o bienes de equipo, pero en que el valor de esos bienes
se basa en cierta medida en los derechos de propiedad intelectual con los que estan
vinculados. Esta categoria de operaciones es ilustrada por los ejemplos 6 a 9. En el
ejemplo 6 se da una situacion en la que el prestatario es un fabricante de prendas de
vestir que ofrece como bienes gravables las existencias que tiene el otorgante de
prendas de ultima moda de prestigiosas marcas comerciales para las que el
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fabricante ha obtenido licencias de los propietarios terceros de dichas marcas. En el
ejemplo 7, el otorgante es un distribuidor (y no el fabricante) de las existencias
descritas en el ejemplo 6. El ejemplo 8 trata de una libreria de venta al por menor
cuyo propietario desea obtener crédito dando como garantia sus existencias de libros
de cuyos derechos de autor son titulares autores y editores terceros. Por ultimo, en
el ejemplo 9 el otorgante es un fabricante de bienes de equipo a los que incorpora
tecnologia patentada y obtenida bajo licencia del propietario de la patente.

25. La tercera categoria de operaciones comprende operaciones de financiacion en
que se combinan los elementos de las dos primeras categorias. Este tipo de
operacion se ilustra con el ejemplo 10, consistente en la concesidén de un crédito a
un fabricante que se respalda con una “hipoteca sobre la empresa”, que cubre
practicamente todos los bienes del fabricante, inclusive sus derechos de propiedad
intelectual.

26. En cada una de estas categorias de operacion se utilizan no so6lo distintos tipos
de bienes gravados (o distintas combinaciones de tales bienes), sino que ademas se
plantean distintas cuestiones juridicas a los posibles prestamistas u otros tipos de
otorgantes de crédito.

Categoria 1
Ejemplo 1 (cartera de patentes y de solicitudes de patente)

27. La empresa A, una empresa farmacéutica que elabora continuamente nuevos
preparados farmacéuticos, desea obtener un crédito rotatorio o renovable del
banco A, parcialmente garantizado por su cartera de patentes y de solicitudes de
patente. La empresa A facilita al banco A una lista actualizada de todas sus patentes
y solicitudes de patente, junto con su cadena de titularidad, su valoracion y los
créditos cobrables a titulo de regalias. El banco A decidira cuales seran las patentes,
las solicitudes de patente y los créditos cobrables en concepto de regalias que
incluira en la “base del préstamo” (es decir, el conjunto de patentes y de solicitudes
de patente al que el banco A convendra en asignar valor a efectos de la concesion de
un préstamo) y el valor que les correspondera. En relacion con esto, el banco A
encargard una valoracion de dicha cartera a un evaluador independiente de derechos
de propiedad intelectual. A continuacidn, el banco A obtendra una garantia real
sobre la cartera de patentes y de solicitudes de patente y hara inscribir una
notificaciéon de su garantia en el correspondiente registro nacional de patentes
(suponiendo que la ley aplicable prevea la inscripcion de garantias reales en el
registro de patentes). Cuando la empresa A obtenga una nueva patente, facilitara la
cadena de titularidad, la valoracion y el importe previsto de regalias al banco A para
que lo incluya en la base del préstamo. El banco A evaluara la informacion,
determinara la cuantia adicional de fondos que prestara a la empresa sobre la base
de la nueva patente y ajustard la base del préstamo. Seguidamente, el banco A
procedera a las correspondientes inscripciones en las oficinas de patentes en las que
hara constar su garantia real sobre la nueva patente.

Ejemplo 2 (marcas comerciales, patentes y secretos comerciales de un fabricante)

28. Un conocido fabricante de fotocopiadoras, la empresa B, desea obtener del
banco B un préstamo parcialmente garantizado por su marca comercial y las
patentes y secretos de fabricacion utilizados en el proceso de fabricacion (todo ello
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valorado por un evaluador independiente en 100 millones de euros). La empresa B
se dedica a la venta en serie de sus fotocopiadoras, asi como a la licencia de su
marca y de sus patentes a fin de generar ingresos con los que reembolsar una parte
del préstamo. La empresa B facilitara al banco B una lista de todos los paises en
donde se utilicen o estén inscritas su marca comercial y sus patentes. Para su
documentacion sobre el préstamo, el banco B inscribe su garantia real en los
registros nacionales pertinentes de marcas comerciales y patentes (suponiendo que
la ley aplicable disponga la inscripcion de las garantias reales en tales registros).

Ejemplo 3 (financiacion mediante regalias)

29. Un fabricante de revistas ilustradas infantiles, la empresa C, licencia los
personajes de sus revistas a una amplia gama de fabricantes de ropa, juguetes,
programas informaticos y accesorios. El formulario del acuerdo de licencia utilizado
exige que el licenciatario rinda cuenta de sus ventas y pague trimestralmente
regalias por dichas ventas. La empresa C desea obtener un préstamo del banco C
garantizado por los pagos previstos de regalias en virtud de los acuerdos de licencia.
La empresa C facilita al banco C una lista de las licencias, una descripcion de los
licenciatarios en materia crediticia y la situacién de cada acuerdo de licencia.
El banco C exigira entonces a la empresa C que obtenga de cada licenciatario un
certificado por el que acredite la existencia de la licencia, la ausencia de todo
incumplimiento y la suma abonable y por el que confirme que este licenciatario ha
convenido en pagar las futuras regalias al banco C hasta nuevo aviso.

Ejemplo 4 (financiaciéon para producir una pelicula)

30. Una empresa cinematografica, la empresa D, desea producir cierta pelicula.
Dicha empresa crea una sociedad para que se encargue de la produccién del
largometraje y contrate a los guionistas, productores, directores y actores que haga
falta. Esta sociedad productora obtiene un préstamo del banco D garantizado por los
derechos de autor, los contratos de servicios y todos los ingresos que reporte la
explotacion de la futura pelicula. Dicha empresa productora concertara acuerdos de
licencia con distribuidores ubicados en diversos paises, que convendran en abonarle
“anticipos en garantia” a cambio de las regalias que se generen, tras la produccién y
la entrega de la pelicula, con su explotacion comercial. Respecto de cada licencia, la
empresa productora D, el banco D y el distribuidor/licenciatario concertaran un
acuerdo de “reconocimiento y asignacién” por el que el licenciatario reconocera la
prelacion de la garantia del banco D y la asignacion de sus pagos de regalias al
banco D, mientras que el banco D convendra en que, si ha de e¢jecutar su garantia
sobre la licencia, no pondra término a la licencia mientras el licenciatario siga
efectuando sus pagos y respete por lo demas las clausulas del acuerdo de licencia.

Ejemplo 5 (financiacion para el desarrollo de programas informaticos)

31. La empresa E produce programas informaticos complejos para diversas
aplicaciones en la arquitectura. Ademas de ciertos componentes de los programas
informaticos, elaborados por los ingenieros de programacion informatica de la
empresa (para cuya utilizacion la empresa otorga licencias a sus clientes), la
empresa E incorpora también a sus productos componentes de programas
informaticos que obtiene de terceros mediante licencias (y para cuyo uso concede
sublicencias a sus clientes). La empresa E desea obtener un préstamo del banco E
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respaldandolo con una garantia real sobre todos sus derechos de propiedad
intelectual, entre ellos: a) sus derechos sobre los componentes de programas
informaticos que elaboran sus ingenieros; b) sus derechos como licenciataria de
propiedad intelectual obtenidos de terceros; y ¢) todas las regalias percibidas por la
empresa E a raiz de la concesion de licencias (y sublicencias) a sus clientes para la
utilizacién de sus programas.

Categoria 2

Ejemplo 6 (existencias de productos de una marca comercial propiedad del
fabricante)

32. La empresa F, fabricante de pantalones vaqueros o de otras prendas de
confeccion de prestigio de ultima moda, desea obtener un préstamo del banco F
garantizado parcialmente por las existencias de articulos acabados de la propia
empresa. Muchos de los articulos fabricados por la empresa F llevan prestigiosas
marcas comerciales que son objeto de acuerdos de licencia con terceros que otorgan
a la empresa F el derecho a fabricar y a vender dichos productos. La empresa F
entrega al banco F sus acuerdos de licencia, que constituyen la prueba de su derecho
a utilizar tales marcas.

Ejemplo 7 (existencias de productos de marcas comerciales propiedad del
distribuidor)

33. La empresa G, una de las empresas distribuidoras de la empresa F, desea
obtener un préstamo del banco G garantizado parcialmente por sus existencias de
pantalones vaqueros y de otras prendas de vestir que compra a su empresa
proveedora F, muchas de las cuales llevan prestigiosas marcas comerciales
licenciadas por terceros a la empresa F. La empresa G entrega al banco G facturas
de la empresa F, a titulo de prueba de que adquirié dichas prendas en una venta
legitima, o entrega copias de sus acuerdos con la empresa F para demostrar que los
pantalones distribuidos por la empresa G son auténticos.

Ejemplo 8 (financiacion de una libreria de venta al por menor)

34. Una libreria de venta al por menor, la empresa H, desea obtener un préstamo
del banco H dando como garantia sus existencias de libros tanto encuadernados
como en rastica. Los derechos de autor de todos los libros estdn en manos de los
propios autores y de las correspondientes editoriales. La empresa H adquiere sus
libros por dos conductos. Por el primero, compra directamente los ejemplares a la
casa editora. Por el segundo, recientemente introducido, la empresa H ha venido
adquiriendo la posesion de algunos libros en régimen de consignacion, ofreciendo a
sus proveedores espacio de estanteria y servicios de publicidad. La empresa H so6lo
pagara los libros al ser éstos vendidos, y goza del derecho a devolver los libros que,
al cabo de varios meses, no se hayan vendido.

Ejemplo 9 (financiacion de la fabricacién de bienes de equipo en virtud de un
acuerdo de licencia)

35. La empresa I es licenciataria de una patente con arreglo a un acuerdo de
licencia que le otorga el derecho a fabricar y a vender bienes de equipo, junto con la
tecnologia incorporada, cubiertos por la patente. La empresa I desea obtener fondos
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para su negocio dando en garantia los bienes de equipo que fabrica y los créditos
por cobrar nacidos de la venta del equipo a sus clientes.

Categoria 3
Ejemplo 10 (hipoteca sobre una empresa)

36. Un fabricante y distribuidor de productos cosméticos, la empresa J, desea
obtener un crédito de 200 millones de euros para inyectar a su negocio capital
circulante permanente. El banco J se plantea la posibilidad de otorgar el crédito a
condicion de que esté respaldado por una “hipoteca sobre la empresa” conforme a la
cual el banco dispondria de una garantia real sobre casi todos los bienes existentes y
futuros de la empresa J, inclusive todos los derechos de propiedad intelectual
actuales y futuros de los que sea propictaria o todas las licencias para su utilizacion
que tenga de terceros.

37. Cada uno de los anteriores ejemplos ilustra una manera por la que el
propietario o el licenciatario de un derecho de propiedad intelectual, o el propietario
de bienes cuyo valor depende de derechos de propiedad intelectual, puede utilizar
ese derecho o esos bienes como garantia para obtener un crédito. En cada caso todo
eventual prestamista sera prudente y obrara con la debida diligencia para verificar la
naturaleza y el alcance de los derechos de los propietarios y licenciatarios de la
propiedad intelectual de que se trate y para determinar en qué medida la
financiacion propuesta menoscabaria o no esos derechos. De la habilidad del
prestamista para resolver satisfactoriamente estas cuestiones, obteniendo todo
consentimiento que se necesite del titular de los derechos de propiedad intelectual o
negociando todo otro acuerdo que sea necesario, dependera el acierto de conceder el
crédito solicitado y el precio que decida cobrar por dicho crédito.

38. En cada uno de estos ejemplos se plantean distintas preguntas juridicas que
debe plantearse todo posible prestamista. Algunas de las preguntas que implican los
ejemplos 1 a 5 (operaciones en las que la garantia consiste en derechos de propiedad
intelectual) son las siguientes:

a)  (Existe algin método sencillo y eficiente para constituir una garantia real
sobre las categorias pertinentes de derechos de propiedad intelectual y para hacerla
oponible a terceros? ;son costosos los procedimientos para constituir una garantia
real en lo que se refiere a los gastos notariales u otros requisitos formales, o a las
tarifas de inscripcion, por hacer aumentar el costo del crédito para el prestatario?
jestan dichos gastos justificados por los mayores beneficios que aportan al
prestamista a través de la proteccion de los derechos de propiedad intelectual, que
comprenden su garantia, lo cual puede reducir el costo e incrementar la cuantia del
crédito que el prestamista esté dispuesto a conceder al prestatario gracias a esta
mayor proteccién? jexiste alguna via por la que el prestamista pueda efectuar una
investigacion sencilla y econémica para determinar la prelacion de su garantia real
sobre un derecho de propiedad intelectual antes de otorgar el crédito? ;sera oponible
la garantia asi constituida frente a un sindico o administrador de la insolvencia del
otorgante de la garantia real?

b) Tratandose de derechos de propiedad intelectual inscritos en los registros
de diversos paises, ;podra el prestamista hacer inscribir su garantia real en todos
esos paises? jcuales seran las ventajas y los inconvenientes de tales inscripciones, y
qué costo tendran?
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¢) (Cabe sefialar alguna categoria de derechos de propiedad intelectual,
mencionada en los ejemplos, sobre la que no sea posible constituir una garantia
conforme al régimen aplicable en uno u otro pais?

d) ;Cabra constituir una garantia que grave no so6lo los derechos de
propiedad intelectual existentes sino también los derechos futuros que el otorgante
cree o adquiera? En el ejemplo 1, ;cabe preguntar si la garantia otorgada por el
banco A podra hacerse automaticamente extensiva a toda nueva patente que obtenga
o solicite la empresa A?

e) Cuando el bien gravado propuesto incluya licencias o sublicencias que
generen regalias (como en los ejemplos 3, 4 y 5), ;existe algiin procedimiento
simple por el que el prestatario pueda otorgar una garantia real sobre los ingresos
que produzcan esas licencias o sublicencias? ;se prohibe o se restringe de alguna
manera en las licencias o sublicencias la capacidad del licenciante o del
sublicenciante para otorgar una garantia real sobre la licencia o la sublicencia? De
ser asi, ;cual serd el efecto de tal prohibicion o restriccion conforme al derecho
aplicable? (por ejemplo, ;se reconoceran tales prohibiciones o restricciones o seran
consideradas inejecutables?)

f)  En cada uno de los ejemplos 1 a 5, ;cabe prever alguna via ejecutoria
eficaz de la garantia del prestamista sobre los derechos de propiedad intelectual
pertinentes en caso de que el otorgante incumpla su obligaciéon dimanante del
acuerdo de financiacion?

39. En los ejemplos 6 a 9 se plantean al prestamista cuestiones y preguntas
ligeramente distintas, como las siguientes:

a) Utilizando el ejemplo 6 a titulo de ilustracion, si el banco F desea
realizar el valor de su garantia consistente en mercancias que llevan marcas
licenciadas, (sera preciso que obtenga el consentimiento de los licenciantes de las
marcas, o que pague regalias a dichos licenciantes o si no que cumpla otras
obligaciones que la empresa F tenga en virtud de los acuerdos de licencia? De no ser
asi, (dispondra el banco F de un derecho a enajenar las mercancias que lleven las
marcas licenciadas sin haber obtenido el consentimiento de los propietarios de las
marcas? Naturalmente, para dilucidar estas cuestiones, el prestamista debera
examinar los acuerdos de licencia pertinentes;

b) (Qué sucederia si, estando pendiente la concesiéon del préstamo a la
empresa F, uno de los licenciantes de las marcas es declarado insolvente? ;estara el
administrador de la insolvencia de ese licenciante facultado para poner fin a la
licencia otorgada a la empresa F? Si, por el contrario, el licenciante no cae en la
insolvencia, pero si incumple su obligacion de reembolsar al prestamista, y si, en
ese supuesto, el prestamista opta por ceder la marca comercial a un tercero al
realizar el valor en garantia del bien gravado, ;pondra fin dicha cesion a la licencia
otorgada a la empresa F? ;dependera dicho resultado de que esa licencia haya sido
otorgada antes o después de que se constituya la garantia a favor del prestamista del
licenciante? ;qué efecto tendria la extincion de la licencia sobre la facultad del
banco F, al incumplir la empresa F su obligacion de reembolso al banco F, para
disponer de las mercancias existentes que fueron fabricadas bajo licencia durante el
periodo de validez del acuerdo de licencia?
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¢) Sise declara insolvente a la empresa F, ;podra no obstante dicha empresa
seguir fabricando mercancias bajo las marcas licenciadas en el supuesto de que se
reorganice conforme al régimen legal de la insolvencia que le sea aplicable, o podra,
al menos, concluir la labor en curso al amparo de los acuerdos de licencia que tenga
concertados? jen qué supuesto, de haber alguno, dispondra la empresa F, en virtud
del régimen de la insolvencia que le sea aplicable, del derecho a ceder las licencias
a un tercero en el marco de la venta de su negocio a dicho tercero, con la aprobacion
del tribunal de la insolvencia?

d) (Los acuerdos de licencia en favor de la empresa F imponen alguna
limitacion a la capacidad de dicha empresa para revelar informacion confidencial al
banco F que dicho banco pudiera requerir para evaluar las marcas comerciales como
garantia? En otras palabras, jtiene el banco F el derecho a obtener informacion
confidencial del licenciante cuya revelacion no esté permitida? y jpuede entonces el
banco F utilizar sin restricciones la informacion confidencial revelada?

e) En los ejemplos 7 y 8 los bancos se enfrentan a problemas similares de
diligencia debida a los del banco del ejemplo 6 ;son acaso las respuestas del
ejemplo 7 distintas por el hecho de que la empresa G sea un distribuidor de las
mercancias de que se trate, y no su fabricante? ;se diferencian en algo las respuestas
del ejemplo 8 por el hecho de que los derechos de propiedad intelectual de que se
trata consistan en derechos de autor, y no en marcas comerciales? ;jhay alguna
diferencia si se han vendido algunos ejemplares (y puedan llegar a agotarse; véase
el parrafo 93 infra y los parrafos 81 a 84 de A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1) mientras
que otros ejemplares permanecen consignados?

f)  (Se diferencian en algo las respuestas del ejemplo 9 por el hecho de que
los derechos de propiedad intelectual de que se trata consistan en patentes y no en
marcas comerciales?

40. Por ultimo, en el ejemplo 10 se presenta la situacion cada vez mas frecuente de
un crédito respaldado por una hipoteca sobre la empresa. Este mecanismo de
garantia eficaz y econdmico, por el que se constituye una garantia real sobre todos
los bienes existentes y futuros del otorgante, o sobre una parte sustancial de ellos,
estd reconocido en un ntimero cada vez mayor de Estados (salvo reservas para
acreedores no garantizados y otras limitaciones en algunos Estados) (sobre la
cuestion de las hipotecas sobre una empresa, véase un analisis mas detallado en la
seccion II, A, 7 d), parrs. 64 a 70 de la Guia). A menudo, los derechos de propiedad
intelectual de un otorgante estan englobados en la amplia concesion de una garantia
de una hipoteca sobre la empresa. No obstante, de acuerdo con el enfoque
sistematicamente adoptado en el presente anexo, el otorgamiento de esta garantia
estd sujeta a disposiciones concretas y a requisitos del régimen de la propiedad
intelectual acerca de la constitucidn, la prelacion y la ejecucion de garantias reales,
y de su oponibilidad a terceros. No obstante, la hipoteca constituida sobre una
empresa puede tener un importante valor para el acreedor garantizado. Por ejemplo,
en el procedimiento de insolvencia del otorgante, la garantia real constituida
sobre la propiedad intelectual mediante la hipoteca sobre la empresa tal vez sea
oponible al administrador de la insolvencia del otorgante. Ademas, si durante el
procedimiento de insolvencia se vende el negocio del otorgante, esa garantia real
puede permitir al acreedor argumentar con éxito que tiene derecho a un mayor
porcentaje del producto de la venta, especialmente en situaciones en que el precio



A/CN.9/WG.VI/WP.35

de la venta del negocio se base en gran medida en la propiedad intelectual del
otorgante!l.

41. Una cuestion practica aplicable a todos los diez ejemplos es la del modo en
que el prestatario puede asegurar que recibe una evaluacion exacta del valor de su
propiedad intelectual, maximizando asi la cuantia del crédito de que podra disponer
sobre la base de la propiedad intelectual. El régimen de las operaciones garantizadas
no puede responder a esta pregunta. No obstante, dado que afecta a la utilizacion de
la propiedad intelectual como garantia para la concesion de crédito financiero, es
preciso entender y abordar algunas de las complejidades que entrafia la valoracion
de la propiedad intelectual. Por ejemplo, si bien en la evaluacion debe tenerse en
cuenta el valor de la propiedad intelectual en si y las previsiones de la liquidez que
podra generar, no existe ninguna formula de aceptacion universal para hacerlo. Dada
la creciente importancia que tiene la propiedad intelectual como garantia para el
otorgamiento de crédito, en algunos Estados los prestamistas y prestatarios pueden a
menudo solicitar asesoramiento a evaluadores independientes de la propiedad
intelectual.

Objetivos clave y politicas fundamentales

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los pdrrafos 42 a 45 véase
A/CN.9/WG.VI/WP.33, parrs. 61 a 75, y A/CN.9/649, parrs. 88 a 97.]

42. El objetivo fundamental de la Guia es promover el crédito garantizado. A fin
de lograr este objetivo general, la Guia amplia y analiza varios objetivos
suplementarios, inclusive los de previsibilidad y transparencia (véase Introduccion,
seccion C, 2, de la Guia). Del mismo modo, la Guia se basa en varias politicas
fundamentales y las refleja. Entre ellas cabe destacar la de prever un alcance global
para la legislacion sobre operaciones garantizadas, un enfoque integrado y funcional
de dichas operaciones (en virtud del cual todas las operaciones que cumplan fines de
garantia, independientemente de como se denominen, son consideradas mecanismos
de garantia) y la posibilidad de otorgar una garantia real sobre bienes futuros (véase
Introduccidn, seccién C. 3, de la Guia).

43. Estos objetivos clave y politicas fundamentales revisten la misma importancia
para las operaciones garantizadas por propiedad intelectual. En consecuencia, el
objetivo global de la Guia en lo que respecta a la propiedad intelectual es fomentar
el crédito garantizado para las empresas titulares de propiedad intelectual o del
derecho a utilizar tal propiedad permitiéndoles usar tales derechos como bienes
gravados al tiempo que se protejan los intereses legitimos de los titulares de los
derechos, de los licenciantes y de los licenciatarios de propiedad intelectual. Del
mismo modo, todos los objetivos y politicas fundamentales que se han mencionado
son aplicables a las operaciones garantizadas en las que el bien gravado sea, total o
parcialmente, propiedad intelectual. Por ejemplo, la Guia tiene la finalidad de:

Algunas de estas cuestiones podrian regularse en legislacion sobre la propiedad intelectual
especificamente relacionada con los bienes. Por ejemplo, el articulo 19 del Reglamento del
Consejo EC N° 40/94 sobre las Marcas Comunitarias dispone que puede constituirse una
garantia real sobre una marca comunitaria y que, a peticion de una de las partes, esa garantia
puede inscribirse en el registro de conjuntos de marcas comunitarias.



A/CN.9/WG.VI/WP.35

18

a) Permitir a las personas que sean titulares de derechos de propiedad
intelectual dar dicha propiedad en garantia para la obtencién de crédito (véase el
objetivo clave 1, apartado a));

b) Permitir a las personas que sean titulares de propiedad intelectual utilizar
en su totalidad el valor de sus bienes con miras a obtener crédito (véase el objetivo
clave 2, apartado b));

¢) Dar a las personas que sean titulares de derechos de propiedad intelectual
la posibilidad de constituir una garantia real sobre tales derechos de forma sencilla y
eficaz (véase el objetivo clave 1, apartado ¢));

d) Conceder a las partes en operaciones garantizadas por propiedad
intelectual la maxima flexibilidad para negociar las estipulaciones de su acuerdo de
garantia (véase el objetivo clave 1, apartado 1));

e) Permitir que las partes interesadas determinen de forma clara y previsible
la existencia de garantias reales sobre la propiedad intelectual (véase el objetivo
clave 1, apartado f));

f)  Permitir que los acreedores garantizados puedan determinar de forma
clara y previsible el grado de prelaciéon de sus garantias reales sobre propiedad
intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado g)); y

g) Facilitar la ejecucion eficaz de las garantias reales sobre propiedad
intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado h)).

44. La politica general del régimen de la propiedad intelectual consiste en
fomentar nuevas ideas o descubrimientos y su difusion. Para cumplir este objetivo
general, el régimen de la propiedad intelectual concede a los titulares de derechos
ciertos derechos exclusivos. A fin de asegurar que los objetivos clave del régimen de
las operaciones garantizadas se cumplan de tal modo que no vayan en detrimento de
los objetivos del régimen de la propiedad intelectual y que ofrezcan asi mecanismos
para financiar el desarrollo y la difusion de nuevas obras, la Guia enuncia un
principio general para regular la interaccion entre el régimen de las operaciones
garantizadas y el de la propiedad intelectual. Este principio figura en la
recomendacion 4 b) (véase la seccidn 11, A, 4 infra). En esta etapa, basta con sefalar
que el régimen expuesto en la Guia, de por si, no define en modo alguno el
contenido de ningun derecho de propiedad intelectual, no describe el alcance de los
derechos que puede ejercer un titular, un licenciante o un licenciatario ni obstaculiza
los derechos del titular de propiedad intelectual a preservar el valor de éstos
impidiendo el uso no autorizado de dicha propiedad. A este respecto, el objetivo
fundamental del fomento de crédito garantizado en lo que respecta a la propiedad
intelectual deberia cumplirse de modo que no menoscabara los objetivos del
régimen de la propiedad intelectual de impedir todo uso no autorizado de la
propiedad intelectual o de proteger el valor de ésta y de promover asi el espiritu de
innovacién y de creatividad.

45. Del mismo modo, en un contexto de propiedad intelectual, este objetivo clave
deberia entenderse referido a la necesidad de que no disminuya el valor de la
propiedad intelectual ni de que su resultado sea que se abandone dicha propiedad
(por ejemplo, si no se utiliza debidamente una marca comercial, si no se utiliza en
todos los bienes o servicios o no se mantiene un control de calidad adecuado, la
propiedad intelectual puede perder valor o abandonarse). Ademas, en el caso de los
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bienes o servicios asociados con marcas, el régimen de las operaciones garantizadas
deberia procurar no crear confusion entre los consumidores en cuanto a la fuente de
los bienes o servicios (por ejemplo, cuando un acreedor garantizado sustituya el
nombre y la direccion del fabricante que figuren en las mercancias por un adhesivo
en el que consten el nombre y la direccion del acreedor, o retenga la marca
comercial y venda los bienes en un Estado en que la marca comercial sea propiedad
de otra persona). Por ultimo, el régimen de las operaciones garantizadas no deberia
disponer que el otorgamiento de una garantia real sobre los derechos de un
licenciatario en virtud de una licencia personal podria entrafiar la cesion de tales
derechos sin el consentimiento de su titular.

Ambito de aplicacion y autonomia contractual de las partes

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los parrafos 46 a 67, véanse los
documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, parrs. 82 a 108, y A/CN.9/649, parrs. 81 a 87.]

Amplio ambito de aplicacion

46. La Guia es aplicable a las garantias reales constituidas sobre todos los tipos de
bienes muebles, inclusive sobre los de propiedad intelectual, constituidas o
adquiridas por una persona fisica o juridica a fin de respaldar cualquier tipo de
obligacion, asi como a todas las operaciones que se realicen con fines de garantia,
independientemente de como las denominen las partes o de la forma en que las
caracterice la legislacion anterior (véanse las recomendaciones 2 y 8). El anexo
tiene un alcance igualmente amplio en lo que respecta las garantias reales
constituidas sobre propiedad intelectual.

Bienes gravados que entran en el Ambito de la Guia

47. La cuestion de la caracterizacion de los tipos de propiedad intelectual y la
cuestion de que si cada uno de esos tipos de propiedad intelectual es transferible
(y por tanto puede quedar sujeta a un gravamen) son cuestiones que entran en el
ambito del régimen de la propiedad intelectual. No obstante, la Guia y el anexo se
basan en la hipétesis de que puede constituirse una garantia real sobre una patente,
sobre una marca comercial y sobre los derechos econdémicos derivados de derechos
de autor (pero no sobre los derechos morales de un autor, si el régimen de la
propiedad intelectual no lo permite). La Guia y el anexo parten también de la base
de que el bien gravado puede consistir en diversos derechos exclusivos de un titular
de derechos, en los derechos de un licenciante o en los de un licenciatario.
Sin embargo, ¢l ambito de aplicacion de la Guia y del anexo que se describen esta
sujeto a una importante limitacion, a saber, que de conformidad con las normas
generales del régimen de la propiedad, el derecho a estar sujeto a gravamen debe ser
transferible en virtud del régimen general de la propiedad y del régimen de la
propiedad intelectual.

Operaciones que entran en el Ambito de la Guia

48. Tal como se ha indicado, la Guia es aplicable a todas las operaciones que se
lleven a cabo a titulo de garantia, independientemente de como las denominen las
partes o el régimen de la propiedad intelectual. En otras palabras, tanto si el régimen
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de la propiedad intelectual considera que la transferencia de un derecho de
propiedad intelectual a un acreedor a efectos de garantia constituye una
transferencia condicional como si la considera una transferencia “pura y simple” de
tal derecho, para la Guia esta operacion da lugar s6lo a una garantia real, por lo que
la Guia le sera aplicable.

Cesion o transferencia pura y simple de propiedad intelectual

49. La Guia es aplicable a toda cesion absoluta de créditos por cobrar (es decir, a
toda transferencia pura y simple de su titularidad) (recomendacion 3). Dado que la
Guia considera créditos por cobrar las regalias pagaderas por el licenciatario de
propiedad intelectual, la Guia es aplicable a las cesiones absolutas del derecho a
percibir regalias. La inclusion de las cesiones puras y simples de créditos por cobrar
en el ambito de aplicacidon de la Guia refleja el hecho de que esas cesiones suelen
verse como operaciones de financiacion que, en la practica, son a veces dificiles de
distinguir de los préstamos obtenidos con cargo a los créditos por cobrar.

50. La Guia es asimismo aplicable a las cesiones de todo tipo de bienes muebles a
titulo de garantia, pues las considera mecanismos de garantia (véase la
recomendacion 2 d)). Sin embargo, la Guia no es aplicable a las transferencias puras
y simples de cualquier otro bien mueble, ni a la propiedad intelectual, salvo en la
medida en que exista un conflicto de prelacion entre el cesionario que se beneficie
de tal transferencia del bien y un acreedor garantizado que tenga una garantia real
sobre dicho bien. El motivo por el que se excluyen las cesiones puras y simples de
todo otro bien mueble, inclusive la propiedad intelectual, obedece a que estos bienes
ya estan suficientemente regulados por otra legislacion, inclusive por el régimen de
la propiedad intelectual y, en el caso de algunos tipos de propiedad intelectual, estan
sujetos a inscripcion en un registro especial.

Limitaciones del Ambito de aplicacion

51. En la Guia se asume que, a fin de facilitar el acceso a financiacién mediante
una garantia consistente en propiedad intelectual, los Estados que promulguen las
recomendaciones de la Guia incluiran en sus respectivos regimenes modernos de
las operaciones garantizadas normas que regulen las garantias reales constituidas
sobre propiedad intelectual. No obstante, en la Guia se reconoce también que esas
normas deben ajustarse a los criterios y a la infraestructura legislativa en
materia de propiedad intelectual que tenga el Estado promulgante (véase la
recomendacion 4 b)).

52. En los diversos capitulos del presente anexo se abordan los posibles puntos de
interseccion entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad
intelectual. A fin de ofrecer un contexto para este analisis mas detallado de las
repercusiones de la recomendacion 4 b), convendria en esta etapa definir: a) las
cuestiones que entran indiscutiblemente en el ambito del régimen de la propiedad
intelectual y que no deben verse en modo alguno afectadas por la Guia; y b) las
cuestiones sobre las cuales las normas enunciadas en la Guia puedan verse
desplazadas o complementadas por una regla de derecho sobre la propiedad
intelectual que regule la misma cuestion de modo distinto al de la Guia.
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Distincion entre los derechos de propiedad intelectual y las garantias reales sobre
propiedad intelectual

53. En la Guia s6lo se abordan las cuestiones juridicas que caracterizan al régimen
de las operaciones garantizadas, mas que las cuestiones relativas a la naturaleza y a
las caracteristicas juridicas del bien que sea objeto de la garantia real. Esto altimo
entra exclusivamente en el ambito del régimen de la propiedad aplicable a un bien
concreto (con la excepcidn singular y parcial de los créditos por cobrar, dado que las
cesiones puras y simples de créditos por cobrar entran en el ambito de la Guia).

54. En el contexto de la financiacion respaldada por propiedad intelectual, se
desprende de lo anterior que la Guia no afecta ni pretende afectar a cuestiones
relativas a la existencia, a la validez y al contenido de la propiedad intelectual del
otorgante. Estas cuestiones son exclusivamente determinadas por el régimen
aplicable de la propiedad intelectual. Naturalmente, al acreedor garantizado le
convendra prestar atencion a estas reglas a fin de comprobar la existencia y la
calidad de los bienes gravables, pero esta precaucion seria igualmente aconsejable
tratdndose de cualquier otro bien. A continuacién se presenta una lista ilustrativa de
cuestiones que regula el régimen de la propiedad intelectual en relacidén con tal
evaluacion.

Derechos de autor:
a) La determinacion de quién es el autor o el coautor;
b) La duraciéon del amparo que brindan los derechos de autor;

¢) Las limitaciones de tal amparo y sus excepciones;

d) La naturaleza del amparo (la expresion incorporada a la obra, frente a la
idea a partir de la cual se genero, y la linea divisoria entre ambas);

e) El alcance de la transferibilidad de los derechos morales;

f)  La relacidn entre los cesionarios del autor de una obra preexistente y los
titulares de los derechos de autor sobre una obra derivada de la primera;

g) La atribucion de la propiedad original en el caso de obras hechas por
encargo y obras generadas por un empleado en cumplimiento de sus funciones.
Patentes:

a) La determinacion de quién es el inventor o el coinventor;

b) Las consecuencias juridicas de la inscripcion registral (es decir, la
validez) de una patente y el registro en que debe inscribirse;

¢) Elalcance y la duracion del amparo que brinda la patente;

d) Los motivos para impugnar su validez (su caracter obvio o el hecho de
no constituir una novedad);

e)  El hecho de si su publicacion previa impide patentar el invento;

f)  El criterio de si los derechos de patente se otorgan a la primera persona
que proceda a la inscripcion o a la primera persona que conciba el invento o lo lleve
a la practica.
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b)

Marcas comerciales:

a) La determinaciéon de quién es el primer usuario o el titular de los
derechos sobre la marca comercial;

b)  El criterio de si el amparo de la marca comercial se otorga a la primera
persona que la utilice o a la primera que la inscriba en un registro;

c¢)  El criterio de si la utilizacion previa es un requisito para la inscripcion en
un registro de marcas comerciales o de si el derecho queda garantizado por la
inscripcion inicial y subsiste mediante la ulterior utilizacion de la marca;

d) El fundamento del amparo que brinda el derecho (su caracter distintivo);

e) El motivo para perder el amparo (por ejemplo, si el titular no garantiza
que la marca seguira asociada a los bienes del propietario en el mercado), como en
los siguientes casos:

i)  La concesion de una licencia sin que el licenciante controle directa
o indirectamente la calidad o el cardcter de los bienes o servicios
asociados con la marca comercial (la denominada licencia “nuda”); y

ii)  Si se altera la marca comercial de modo tal que su apariencia ya no
coincida con las caracteristicas de la marca comercial inscrita en el
registro;

f)  La cuestion es de si la marca comercial puede ser objeto de cesion con o
sin su clientela.

Aspectos en que puede producirse un solapamiento entre el régimen de las
operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual

55. Las cuestiones que se acaban de abordar no plantean la necesidad de remitir al
régimen de la propiedad intelectual, dado que la Guia no pretende abordar esas
cuestiones de entrada. En otras palabras, no se trata de cuestiones en que el
principio enunciado en la recomendacion 4 b) tenga alguna aplicacion. La cuestion
de la remision se plantea cuando el régimen de la propiedad intelectual del Estado
promulgante prevé una regla especifica de propiedad intelectual sobre una
cuestion que entra en el ambito de la Guia, a saber, una cuestion relativa a la
constitucion, la prelaciéon o la ejecucion de una garantia real sobre propiedad
intelectual, la oponibilidad a terceros de tal garantia o el derecho aplicable a ella.

56. El alcance y las consecuencias precisas de la remision no pueden enunciarse
abstractamente, dado que existen grandes diferencias entre los Estados acerca del
grado en que se han establecido normas especificas de propiedad intelectual, e
incluso dentro de un mismo Estado, segtn el tipo de propiedad intelectual de que se
trate. No obstante, a continuacion se presentan, a titulo de ilustracion, ejemplos de
los casos que se plantean con mas frecuencia.

Ejemplo 1

57. Algunos Estados, en los que las garantias reales se constituyen mediante la
transferencia de titularidad sobre el bien gravado, no permiten constituir garantias
reales sobre una marca comercial por temor a que la titularidad del acreedor
garantizado menoscabe el control de calidad requerido del titular de la marca
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comercial. Si tales Estados adoptaran las recomendaciones de la Guia, tal
prohibicién perderia su razon de ser, dado que, con arreglo al concepto de garantia
real enunciado en la Guia, el otorgante conserva la propiedad de los bienes
gravados. Sin embargo, la adopcion de las recomendaciones de la Guia no supondria
la eliminacion automatica de la prohibicion. El requisito de remision significa que
se requeriria introducir una enmienda especifica en la legislaciéon pertinente de
propiedad intelectual.

Ejemplo 2

58. En algunos Estados, el régimen de la propiedad intelectual exige la inscripcion
de la propiedad intelectual en un registro especial como requisito imperativo para
constituir una garantia real tnicamente sobre una cesioén pura y simple o sobre este
tipo de cesiones y las garantias reales sobre el tipo de propiedad intelectual sujeta a
tal registro, y para lograr su oponibilidad a terceros. Habida cuenta del principio de
la remision al régimen de la propiedad intelectual conforme a la recomendacion 4
b), la adopcidn de las recomendaciones de la Guia no afectaria a la aplicacion de tal
regla y seguiria requiriéndose la inscripcion en ese registro especial. No obstante, la
remision al régimen de la propiedad intelectual puede poner en entredicho el
objetivo de la Guia, consistente en facilitar las operaciones garantizadas. A
diferencia del caso del registro general de garantias reales recomendado por la Guia,
muchas veces no es posible inscribir en registros de la propiedad intelectual una
notificacién de una garantia real a nombre del otorgante o que el registro comprenda
propiedad intelectual futura. Mas bien, las garantias reales suelen poder inscribirse
unicamente en los registros existentes de la propiedad intelectual y es preciso
inscribir nuevas notificaciones para que una garantia real pueda hacerse extensiva a
toda nueva propiedad intelectual que el otorgante adquiera en el futuro.

Ejemplo 3

59. En algunos Estados, el régimen de la propiedad intelectual prevé la inscripcion
tanto de las cesiones puras y simples como de las garantias reales en su respectivo
registro de la propiedad intelectual, pero la inscripcién no es imperativa, pues no
constituye un requisito indispensable para la constitucion de una garantia real o para
darle eficacia frente a terceros. No obstante, la inscripcion tiene consecuencias en lo
que respecta a la prelacion, puesto que una operacion no inscrita puede tener menos
prelacion que una que se haya inscrito. En el caso de un ordenamiento asi, la
recomendacion 4 b) preservaria esa regla del régimen de la propiedad intelectual de
dicho Estado y, en consecuencia, todo acreedor garantizado que deseara beneficiarse
de una proteccion Optima podria tener que efectuar una inscripcion doble, es decir,
en el registro general de garantias reales y en el de la propiedad intelectual. Ello se
debe a que: a) la inscripcion en el registro general de garantias reales es un requisito
indispensable para la eficacia frente a terceros en virtud del régimen de las
operaciones garantizadas; y b) la inscripcién en el registro de la propiedad
intelectual serd necesaria para proteger al acreedor garantizado frente al riesgo de
que su garantia real acabe teniendo un grado inferior de prelacion al de una cesion
pura y simple o de una garantia real concurrente que se inscriban en el registro de la
propiedad intelectual de conformidad con las reglas de prelacion especificamente
aplicables a la propiedad intelectual.
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60. En algunos Estados, la inscripcién de cesiones absolutas de derechos y de
garantias reales en el registro de la propiedad intelectual sélo confiere proteccion
frente a una cesion de un derecho anterior o a la constitucion de una garantia real
anterior que no se hayan inscrito si la persona con la garantia inscrita la acept6 sin
tener conocimiento de la garantia no inscrita (por ejemplo, si la persona es un
comprador de buena fe). En los Estados en que esta regla sea una norma del régimen
de la propiedad intelectual a la que se remita la Guia de conformidad con la
recomendacion 4 b) (por oposicion a una norma general del régimen de las
operaciones garantizadas que sea aplicable en todo el ordenamiento juridico del
Estado), la adopcion de la recomendacion de la Guia planteara también la cuestion
de si la inscripcidon de una garantia real sobre propiedad intelectual en el registro
general de garantias reales constituye una notificacion implicita dada a todo
acreedor garantizado subsiguiente que inscriba su garantia real en el registro de la
propiedad intelectual. De ser asi, en virtud del derecho de un Estado que tenga tal
norma aplicable a un comprador de buena fe, no seria necesario que un acreedor
garantizado que hubiera efectuado una inscripcion en el registro general de
garantias reales procediera también a la inscripcion en el registro de la propiedad
intelectual, a fin de tener prelacion frente a subsiguientes cesionarios y acreedores
garantizados.

Ejemplo 4

61. En su régimen de la propiedad intelectual, algunos Estados prevén la
inscripcion en sus registros de la propiedad intelectual de las transferencias de
derechos de propiedad intelectual, pero no de las garantias reales constituidas sobre
tales derechos. En estas situaciones, la inscripcion tiene consecuencias de prelacion
solo entre los cesionarios, y no entre un cesionario y un acreedor garantizado. En los
Estados que adopten este enfoque, el acreedor garantizado deberd asegurarse de que
todas las transferencias de propiedad intelectual en beneficio de su otorgante estén
debidamente inscritas en el registro de la propiedad intelectual, a fin de no correr el
riesgo de que una transferencia inscrita subsiguientemente tenga mayor prelacion
que el derecho del otorgante. En otro caso, sin embargo, los derechos del acreedor
garantizado seran determinados por el régimen de las operaciones garantizadas. Del
mismo modo, serd preciso que el acreedor garantizado se cerciore de que la
transferencia que le haya hecho el otorgante con fines de garantia estd debidamente
inscrita en el registro de la propiedad intelectual, a fin de evitar el riesgo de que un
cesionario subsiguiente del otorgante prevalezca sobre la transferencia de la garantia
al acreedor garantizado.

Ejemplo 5

62. En el régimen de la propiedad intelectual de algunos Estados, la inscripcion de
transferencias de derechos de propiedad intelectual y de la constitucién de garantias
reales sobre tales derechos tiene un caracter puramente permisivo, con la Unica
finalidad de facilitar la identificacion del titular actual de los derechos. En tal
régimen, el hecho de que no haya inscripcion no invalida la operacion ni afecta a su
grado de prelacion (si bien podria crear presunciones probatorias). En los Estados
que adopten este enfoque, la situacion sera esencialmente la misma que cuando no
existan registros especiales de ningun tipo, como suele ocurrir en el caso de los
derechos de autor. Cuando esas cuestiones estén reguladas por el régimen de la
propiedad intelectual, la Guia remite a él. En cambio, cuando se dejan en manos del
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régimen general de la propiedad, la cuestion de la remision no se plantea, dado que
las reglas anteriores a la Guia no dimanaban del derecho que regula la propiedad
intelectual sino del régimen de la propiedad en general. Asi pues, con la adopcion de
la Guia se supliran las reglas existentes que regulen la constitucion, la oponibilidad
a terceros, la prelacion y otros aspectos de las garantias reales sobre propiedad
intelectual. Naturalmente, las reglas anteriores sobre esas cuestiones seguiran siendo
aplicables a las transferencias o cesiones puras y simples de propiedad intelectual,
dado que la Guia sélo regula las garantias reales sobre propiedad intelectual. Por
consiguiente, sera preciso que el acreedor garantizado verifique la calidad de toda
cesion pura y simple de propiedad intelectual a su otorgante. Sin embargo, este tipo
de prevencion de riesgos no se diferencia de las precauciones que hay que tener en
el caso de cualquier otro tipo de bien gravado para el cual no exista ningiin registro
especial.

Ejemplo 6

63. La cuestion de qué persona tiene la titularidad de la propiedad intelectual en
una cadena de cesionarios viene determinada por el régimen de la propiedad
intelectual. Al mismo tiempo, la cuestion de si una transferencia constituye una
cesidon pura y simple o una cesion a titulo de garantia viene determinada por el
régimen general de la propiedad y por el de las operaciones garantizadas.

Ejemplo 7

64. De nuevo, el régimen de la propiedad intelectual puede haber previsto reglas
especiales acerca del procedimiento que el acreedor ha de seguir para el embargo y
la venta de un derecho de propiedad intelectual a raiz de una sentencia condenatoria
del titular del derecho gravado. De ser asi, el régimen de ejecucidén previsto en la
Guia remitiria al régimen de la propiedad intelectual. No obstante, si no existe
ninguna regla concreta sobre la cuestion en el régimen de la propiedad intelectual y
si se prevé que la ejecucion de sentencias se regule por el Cddigo de Procedimiento
Civil o por una ley de ejecucion, la via ejecutoria prevista en la Guia para las
garantias reales prevaleceria sobre las normas nacionales relativas a la ejecucion de
obligaciones y sentencias. Del mismo modo, cuando no exista ninguna norma
concreta, en el régimen de la propiedad intelectual, que regule la ejecucion
extrajudicial, sera aplicable el régimen pertinente previsto en la Guia para los casos
de ejecucidn extrajudicial de garantias reales sobre propiedad intelectual (véase el
capitulo relativo a la ejecucion en A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1).

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

65. En la Guia se reconoce en general el principio de la autonomia contractual de
las partes, si bien se prevén algunas excepciones (véanse las recomendaciones 10,
111 y 112). Este principio es igualmente aplicable a las garantias reales sobre
propiedad intelectual en la medida en que el régimen de la propiedad intelectual no
limite la autonomia de las partes (véase A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, parrs. 62
y 63). Conviene sefialar que las recomendaciones 111 a 113 se aplican unicamente a
los bienes corporales, pues hacen referencia a la posesion de bienes gravados,
mientras que los bienes inmateriales no estan, por definicion, sujetos a posesion.
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1111

66. Una forma especial de enunciar el principio de la autonomia de las partes en
las operaciones garantizadas sobre propiedad intelectual seria la siguiente: un
otorgante y un acreedor garantizado podran convenir en que el acreedor garantizado
podra adquirir algunos de los derechos de su titular en virtud del régimen de la
propiedad intelectual, por lo que estara facultado a efectuar o renovar inscripciones
en registros, y para demandar a los infractores. Este acuerdo entre las partes podria
revestir la forma de una clausula especial del acuerdo de garantia o de un acuerdo
suplementario entre el otorgante y el acreedor garantizado, dado que este ultimo no
se convierte en titular de derechos por el mero hecho de obtener una garantia real
(a menos que el régimen de la propiedad intelectual caracterice los derechos del
acreedor garantizado en virtud de la Guia como derechos de un titular o permita al
titular de tales derechos y al acreedor garantizado convenir en que este Gltimo sea el
titular de esos derechos).

67. Cabe sefialar también que los dafios y perjuicios percibidos a raiz de la
infraccion de derechos de propiedad intelectual entrarian en la definicion de
“producto” (“todo aquello que se perciba por concepto de los bienes gravados”), que
pasaria a abarcar la garantia real sobre la propiedad intelectual gravada original.
Sin embargo, el derecho a presentar reclamaciones por infraccion (por oposicion al
derecho a percibir una indemnizacion por los dafios y perjuicios causados por una
infraccién) no es lo mismo. Ese derecho no constituiria producto, pues no entraria
en la definicion de “todo aquello que se perciba por concepto de los bienes
gravados”, definicion que limita la lista indicativa (es decir, no exhaustiva) de los
elementos que entran en la definicion (“inclusive ... y las reclamaciones presentadas
por razon de defectos de un bien gravado, dafios sufridos por éste o pérdida del
mismo”).

Constitucion de una garantia real sobre propiedad
intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los parrafos 68 a 102, véanse los
documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, parrs. 112 a 133, y A/CN.9/649, parrs. 16 a 28.]

68. Las observaciones generales y las recomendaciones de la Guia relativas a la
constitucion de una garantia real son aplicables también a las garantias reales sobre
propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 13 a 19), que se complementan
en los parrafos que figuran a continuacién con observaciones especificamente
relacionadas con los bienes.

Los conceptos de constitucion de una garantia real y de
oponibilidad de una garantia a terceros

69. En lo que respecta a los tipos de bienes gravados (inclusive la
propiedad intelectual), la Guia hace una distincion entre la constitucion de una
garantia real (su eficacia entre las partes) y la oponibilidad de dicha garantia a
terceros, y prevé requisitos distintos para ambas cosas. Es posible que en muchos
Estados el régimen de la propiedad intelectual no haga tal distincion (véase
A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, parrs. 1 a 3).
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70. Si, en un determinado Estado, el régimen de la propiedad intelectual regula la
cuestion y no hace ninguna distincion entre la eficacia frente a terceros de una
garantia real sobre propiedad intelectual y la constitucion de tal garantia, no se
aplicaran las recomendaciones de la Guia referentes a los requisitos para la
constitucion de garantias reales y para su oponibilidad a terceros, si no son acordes
con el régimen de dicho Estado. Asi pues, estas cuestiones se determinan en funcién
de las normas pertinentes del régimen de la propiedad intelectual. Sin embargo,
cuando un régimen de la propiedad intelectual no regule estas cuestiones, se les
aplicaran las recomendaciones de la Guia. Los Estados que promulguen las
recomendaciones de la Guia tal vez deseen estudiar la posibilidad de revisar su
legislacion en materia de propiedad intelectual con el fin de determinar si sus
distintos conceptos y requisitos en lo que respecta a la constitucién de garantias
reales sobre propiedad intelectual y a su oponibilidad a terceros cumplen finalidades
normativas concretas del régimen de la propiedad intelectual (y no de otros
regimenes, como el régimen general de la propiedad, el de los contratos o el de las
operaciones garantizadas), y si tales conceptos y requisitos deberian mantenerse o
armonizarse con los conceptos y requisitos pertinentes del régimen que se
recomienda en la Guia.

Concepto unitario de una garantia real

71. En un régimen de la propiedad intelectual que permita la constitucién de
garantias reales sobre propiedad intelectual puede hacerse referencia a las cesiones
puras y simples o condicionales de propiedad intelectual, a hipotecas, a promesas, a
fideicomisos o a términos similares. En la Guia el concepto de “garantia real” se
entiende referido a todas las operaciones concertadas con fines de garantia. Esto es
lo que se denomina el “enfoque unitario” de las operaciones garantizadas. Si bien
la Guia prevé excepcionalmente que los Estados que adopten el enfoque no unitario
en el contexto limitado de la financiacién de adquisiciones podran conservar
operaciones calificadas de retencion de la titularidad o de arrendamiento financiero,
esta excepcion es unicamente aplicable a los bienes corporales y, por lo tanto, no
tendria sentido en el contexto de la propiedad intelectual. Los Estados que
incorporen a su derecho interno las recomendaciones de la Guia tal vez deseen
revisar sus respectivos regimenes de la propiedad intelectual con miras a:
a) sustituir por “garantia real” todos los términos o expresiones que se empleen para
hacer referencia al derecho de un acreedor garantizado; o b) disponer que, sean
cuales sean los términos o expresiones que se empleen, los derechos que cumplan
funciones de garantia se trataran de una misma forma, que no sera incompatible con
el modo en que se regulan las garantias reales en la Guia.

Requisitos para la constitucion de una garantia real sobre
propiedad intelectual

72. En virtud de la Guia, la constitucion de una garantia real sobre un bien
inmaterial requiere un acuerdo por escrito. Ademas, el otorgante debe tener
derechos sobre el bien gravable o el poder de gravarlo. El acuerdo debe dejar
constancia de la intencion de las partes de constituir una garantia real, debe
especificar la identidad del acreedor garantizado y del otorgante, y debe describir la
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obligacion garantizada y los bienes gravados (véanse las recomendaciones 13 a 15).
Tal como se ha mencionado ya, no se requiere ninguna otra medida para la
constitucion de una garantia real sobre un bien inmaterial. La finalidad de toda otra
medida suplementaria (como la inscripciéon de una notificaciébn en un registro
general de garantias reales) tendra por objeto asegurar la oponibilidad a terceros de
la garantia real constituida.

73. No obstante, los regimenes de la propiedad intelectual de muchos Estados
imponen diversos requisitos para la constitucion de una garantia real sobre tal tipo
de propiedad. Por ejemplo, se puede requerir, para la constitucion de una garantia
real, la inscripcion de una garantia real sobre propiedad intelectual (por ejemplo, de
una transferencia con fines de garantia, de una hipoteca o de una promesa de
propiedad intelectual). Ademas, el régimen de la propiedad intelectual de un Estado
puede requerir que la propiedad intelectual que se vaya a gravar se describa de
manera especifica en un acuerdo de garantia. Asi pues, es posible que, en virtud del
régimen de la propiedad intelectual, no baste con la descripcion suficiente que prevé
la Guia (por ejemplo, una descripcion que abarque “toda la propiedad intelectual”).
Todo depende de las disposiciones concretas del régimen pertinente de la propiedad
intelectual. Del mismo modo, dado que en los registros de la propiedad intelectual
los documentos inscritos se clasifican por referencia al tipo de propiedad intelectual,
y no en funciéon del nombre del otorgante o de otro factor de identificacion, en tal
registro no seria suficiente inscribir un documento en el que se indicara meramente
“toda la propiedad intelectual del otorgante”, sino que seria necesario especificar
cada uno de los derechos de propiedad intelectual en el acuerdo de garantia y en
todo documento inscrito.

74. En todas estas situaciones, de conformidad con el principio enunciado en la
recomendacion 4 b), el régimen recomendado en la Guia so6lo seria aplicable cuando
no fuera incompatible con el régimen de la propiedad intelectual. Naturalmente,
los Estados que incorporen la Guia a su derecho interno tal vez deseen revisar sus
legislaciones en materia de propiedad intelectual con el fin de determinar si sus
distintos conceptos y requisitos en lo que respecta a la constitucién de garantias
reales sobre propiedad intelectual cumplen funciones normativas especificas del
régimen de la propiedad intelectual, por lo que deben mantenerse, o si deberian
armonizarse con los conceptos y requisitos pertinentes del régimen que se
recomienda en la Guia.

Derechos de un otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya
a gravarse

75. Tal como se ha indicado, un otorgante debe tener derechos sobre el bien que se
vaya a gravar o debe tener el poder de gravarlo (véase la recomendacion 13).
Se trata de un principio del régimen de las operaciones garantizadas que es
igualmente aplicable a la propiedad intelectual. Ademas, en virtud del régimen
general de la propiedad, un otorgante s6lo puede gravar sus bienes si éstos son
transferibles en virtud de dicho régimen. Este principio es también aplicable a las
operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Asi pues, el titular de derechos
solo puede gravar estos derechos en la medida en que el régimen de la propiedad
intelectual permita su transferencia. En particular, un licenciatario de propiedad
intelectual s6lo podra gravar su licencia cuando ésta sea transferible en virtud del
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régimen de la propiedad intelectual y de conformidad con lo estipulado en el
acuerdo de licencia.

Distincion entre un acreedor garantizado y el titular de derechos
en lo que respecta a la propiedad intelectual

76. La cuestion de quién tiene la titularidad y de si las partes pueden determinarla
ellas mismas esta regulada por el régimen de la propiedad intelectual. En cualquier
caso, para los fines del régimen de las operaciones garantizadas previsto en la Guia,
la constitucion de una garantia real no cambia al titular de los derechos de propiedad
intelectual gravados y el acreedor garantizado no se convierte en titular de derechos
por la mera razén de que haya adquirido una garantia real (a menos de que el
régimen de la propiedad intelectual describa los derechos que tiene un acreedor
garantizado en virtud de la Guia como los derechos de un titular de derechos o que
simplemente permita al titular de derechos y al acreedor garantizado convenir en
que dicho acreedor sera el titular de los derechos).

77. Conforme a la Guia, el acreedor garantizado puede convertirse en un titular de
derechos, si a raiz de un incumplimiento, adquiere la propiedad intelectual gravada
como forma de pago de la obligacion garantizada, lo cual requiere el consentimiento
del otorgante y de sus otros acreedores (véanse las recomendaciones 156 y 157), o si
adquiere los derechos de propiedad intelectual gravados en una venta publica
(véanse las recomendaciones 141 y 148). Naturalmente, a los acreedores
garantizados les interesa saber como se caracterizaran sus derechos y obligaciones
en el régimen de la propiedad intelectual, pero esta caracterizacion no determinara
el modo en que sus derechos seran caracterizados en el régimen de las operaciones
garantizadas. Tampoco determinara la forma en que esos derechos seran ejecutados
en virtud del régimen de las operaciones garantizadas (véase el capitulo relativo a la
ejecucion en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1).

Tipos de derechos de propiedad intelectual que podran estar
sujetos a una garantia real

78. De conformidad con la Guia, puede constituirse una garantia real sobre los
derechos de un titular de derechos o sobre los derechos que tenga un licenciante o
un licenciatario en virtud de un acuerdo de licencia. Ademads, pueden constituirse
garantias reales sobre propiedad intelectual que se utilice en relacion con un bien
corporal (por ejemplo, relojes de pulsera de disefio o prendas de vestir que lleven
una marca comercial). Es preciso que la propiedad intelectual sea transferible en
virtud del régimen de la propiedad intelectual y que esté comprendida en el acuerdo
de garantia.

Derechos de un titular de derechos de propiedad intelectual

79. La Guia es aplicable a las operaciones garantizadas en las que los bienes
gravados sean los derechos de un titular de derechos. En consecuencia, pueden
constituirse garantias reales eficaces y ejecutables, siempre que esos derechos sean
transferibles de conformidad con el régimen de la propiedad intelectual. Entre ellos
figuran los siguientes derechos de un titular: el derecho a prevenir la utilizaciéon no
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autorizada de propiedad intelectual y a demandar a los infractores, el derecho a
inscribir propiedad intelectual en un registro, y el derecho a autorizar a otras
personas a utilizar la propiedad intelectual.

80. Normalmente, el elemento esencial de los derechos de un titular radica en su
capacidad para prevenir la utilizaciéon no autorizada y para demandar a quienes
vulneren derechos de propiedad intelectual. Si, de conformidad con el régimen de la
propiedad intelectual, esos derechos son transferibles, podran gravarse con una
garantia real a la que la Guia sera aplicable. Si esos derechos son inalienables en
virtud del régimen de la propiedad intelectual, no podran quedar sujetos al
gravamen de una garantia real, ya que la Guia no afecta a las prohibiciones
legislativas de la transferibilidad de bienes, con la salvedad de determinadas
prohibiciones en lo referente a los créditos por cobrar futuros y a los créditos por
cobrar cedidos globalmente (véase la recomendacion 18).

81. Con respecto al derecho del titular de derechos de propiedad intelectual a
demandar a los infractores, convendria sefialar que si, al constituirse una garantia
real sobre un derecho de propiedad intelectual, se ha cometido ya una infraccion de
dicho derecho, si el titular del derecho ha presentado una demanda contra el
infractor y éste ha pagado la reparacion debida, la suma pagada antes de la
constitucion de la garantia real no formara parte del derecho de propiedad
intelectual gravado y el acreedor garantizado no podra reclamar dicha suma, a raiz
de un incumplimiento, como si formara parte del bien originalmente gravado.
No obstante, el acreedor garantizado si podra reclamar dicha suma a titulo de
producto del bien originalmente gravado, si la reparacién se abona después de la
constitucion de la garantia real (por una infraccién cometida antes o después de la
constitucion de la garantia). Si no se ha pagado aun la reparacion debida, dicha
suma o crédito por cobrar podria formar parte del derecho de propiedad intelectual
originalmente gravado, por lo que el acreedor garantizado podria reclamarla en caso
de incumplimiento de la obligacion garantizada. Si la causa judicial no esta
concluida al constituirse la garantia real, el acreedor garantizado deberia poder, en
un supuesto de incumplimiento, legitimar al acreedor garantizado por el derecho de
propiedad intelectual para proseguir el proceso en curso (siempre y cuando lo
permita el régimen de la propiedad intelectual).

82. En lo que respecta al derecho a inscribir propiedad intelectual en un registro o
a renovar una inscripcion puede transferirse y pasar asi a formar parte del derecho
gravado de propiedad intelectual, cabe seguir los mismos criterios. La cuestion de si
el derecho a efectuar o a renovar una inscripcion registral de propiedad intelectual
constituye un derecho inalienable del titular debe determinarla el régimen de la
propiedad intelectual. La cuestion de si tal derecho forma parte del derecho de
propiedad intelectual gravado estd en funcion de como se describa el bien gravado
en el acuerdo de garantia.

Derechos de un licenciante

83. Como ya se ha indicado, un acuerdo de licencia no es una operacion
garantizada y con ¢l no se constituye ninguna garantia real. No obstante, en virtud
de la Guia, pueden constituirse garantias reales sobre los derechos de un licenciante.
Si un licenciante es titular de derechos, puede constituir una garantia real sobre
ellos, tal como se ha dicho mas arriba. Ademas, ese licenciante podra constituir una
garantia sobre su derecho a reclamar regalias y tal vez sobre otros derechos
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contractuales de valor. Entre esos otros derechos contractuales puede figurar, por
ejemplo, el derecho del licenciante a obligar al licenciatario a hacer publicidad
sobre la propiedad intelectual o el producto objeto de la licencia en virtud de la cual
se utilice la propiedad intelectual, o el derecho a obligar al licenciatario a
comercializar la propiedad intelectual sujeta a licencia s6lo de una determinada
manera. Si el licenciante no es el titular de un derecho (sino que es un licenciatario
que otorga una sublicencia), puede constituir una garantia real sobre su derecho a
reclamar regalias u otros derechos contractuales de valor.

84. Ateniéndose al enfoque adoptado en la mayoria de los ordenamientos juridicos
y reflejado en la Convencion de las Naciones Unidas sobre la Cesion de Créditos, en
la Guia se considera que los derechos a percibir regalias constituyen créditos por
cobrar, es decir, bienes diferenciados de la propiedad intelectual de la que dimanan,
del mismo modo que los alquileres son bienes diferenciados de los bienes muebles o
inmuebles de los que se derivan. Esto significa que el analisis general y las
recomendaciones relativas a los créditos por cobrar, modificados por el analisis y las
recomendaciones especificamente relacionados con los créditos por cobrar, son
aplicables a los derechos a percibir el pago de regalias. Asi pues, conforme a
la Guia, las prohibiciones legislativas relacionadas con la cesion de créditos por
cobrar futuros o de créditos cedidos globalmente o de cesiones parciales pasan a ser
ingjecutables (véase la recomendacion 23). Sin embargo, hay otras prohibiciones o
limitaciones legislativas que no se ven afectadas (véase la recomendacidén 18).
Naturalmente, estos efectos dependeran de la legislacion sobre propiedad
intelectual, que puede ampliar o restringir la capacidad de las partes para no tener
que aplicar alguna prohibicion legislativa. Entre esas legislaciones figuran, en
particular, las reglamentaciones internacionales de contabilidad sobre como y
cuando se perciben regalias (por ejemplo, la norma internacional de contabilidad
N° 38 de la Comision de Normas Internacionales de Contabilidad). Segin disponen
estas normas, las regalias que no se hayan ganado conforme a las normas de
contabilidad aplicables en el momento en que se cedan se tratardn de una
determinada manera en la contabilidad. Asi pues, las partes en un acuerdo de
licencia y en un acuerdo de garantia por el que se constituya una garantia real sobre
el derecho del licenciante a percibir esas regalias deberian tenerlo en cuenta en sus
operaciones.

85. De conformidad con la Guia, si un acuerdo de licencia (o de sublicencia), en
virtud del cual deban pagarse regalias, contiene una clausula contractual que
restringe la facultad del licenciante (o de un sublicenciante) para ceder el cobro de
las regalias a un tercero (el “cesionario”), toda cesion de esas regalias por el
licenciante (o por el sublicenciante) sera, sin embargo, valida, y el licenciatario (o el
sublicenciatario) no podra dar por caducado el acuerdo de licencia (o al acuerdo de
sublicencia) por la unica razéon de que se hayan cedido las regalias (véase la
recomendacion 24). No obstante, en virtud de la Guia, los derechos de un
licenciatario (como deudor de los créditos por cobrar cedidos) no se verdn
afectados, a menos que disponga otra cosa el régimen de las operaciones
garantizadas que se recomienda en la Guia (véase la recomendacion 117 a)).
Concretamente, el licenciatario tendra derecho a oponer al cesionario todas las
excepciones o todos los derechos de compensacion nacidos del acuerdo de licencia
o de algin otro acuerdo que forme parte de la misma operacion (véase la
recomendacion 120 a)). Ademas, la Guia tampoco afectara a la responsabilidad en

31



A/CN.9/WG.VI/WP.35

32

que el licenciante pueda incurrir, en virtud de otras reglas de derecho aplicables, por
haber violado el acuerdo de intransferibilidad (véase la recomendacion 24).

86. Es importante sefialar que la recomendacion 24 so6lo sera aplicable a los
créditos por cobrar, y no a los derechos de propiedad intelectual. Por ello, no sera
aplicable a un acuerdo celebrado entre un licenciante y un licenciatario por el que se
estipule que el licenciatario no tendra derecho a otorgar sublicencias.

87. También es importante sefialar que la recomendacion 24 sera Unicamente
aplicable a un pacto entre un acreedor y el deudor del crédito pertinente en virtud
del cual el crédito adeudado al acreedor por el deudor no pueda cederse.
La recomendacion 24 no sera aplicable a un acuerdo entre el acreedor y el deudor
del crédito en virtud del cual el deudor no pueda ceder créditos que éste pueda tener
frente a terceros. Asi pues, la recomendacion 24 no sera aplicable a un acuerdo entre
un licenciante y un licenciatario por el que se estipule que el licenciatario no podra
hacer cesiéon de su derecho a cobrar las regalias que le sean abonables por
sublicenciatarios terceros por concepto de sublicencia. Este tipo de acuerdo puede
existir, por ejemplo, cuando el licenciante pacte con el licenciatario que este Gltimo
destine las regalias que le sean abonables por su sublicencia a desarrollar o mejorar
los derechos de propiedad intelectual sujetos a licencia. Asi pues, la Guia no
afectara al derecho del licenciante a negociar su acuerdo de licencia con el
licenciatario de modo que sus estipulaciones le permitan controlar quién podra
utilizar la propiedad intelectual o el pago de regalias por el licenciatario y los
sublicenciatarios.

88. Ademas, la recomendacion 24 no sera aplicable a un acuerdo entre el
licenciante y el licenciatario en virtud del cual el licenciante pueda poner fin al
acuerdo de licencia si el licenciatario viola una clausula que le prohiba ceder las
regalias que pueda cobrar de sus sublicenciatarios. En este contexto, el derecho del
licenciante a dar por caducada la licencia si el licenciatario incumple lo estipulado
al respecto dara a los sublicenciatarios un fuerte incentivo para asegurarse de que el
licenciatario paga al licenciante. Ademas, la recomendacion 24 no afectard tampoco
al derecho del licenciante a) a estipular con el licenciatario que una parte de las
regalias abonables a éste (que representan fondos destinados al pago de las regalias
que el licenciatario adeuda al licenciante) sea ingresada por los sublicenciatarios
directamente en una cuenta que esté¢ a nombre del licenciante; o b) a obtener una
garantia real sobre las futuras regalias abonables al licenciatario por sus
sublicenciatarios, a inscribir a este respecto una notificacion en el registro general
de garantias reales y a obtener asi una garantia real que goce de prelacidon sobre los
créditos de los demas acreedores del licenciatario (a reserva de lo que disponen las
reglas de la Guia a efectos de lograr la oponibilidad a terceros y la prelaciéon de las
garantias reales).

89. Por ultimo, convendria seflalar que lo dispuesto en la Guia contra las
limitaciones de la cesion de créditos por cobrar es Unicamente aplicable a las
limitaciones de origen contractual (y no a las de caracter legislativo). Muchos paises
han promulgado leyes “protectoras del autor” o similares que fijan un determinado
porcentaje de los ingresos reportados por la explotacion de un derecho de propiedad
intelectual que debera abonarse, a titulo de “justa remuneracion”, al autor u otro
titular del derecho o a la sociedad que se encargue de su cobro. Estas normas legales
suelen declarar dichos pagos expresamente intransferibles. Las recomendaciones de
la Guia acerca de las limitaciones de la cesion de créditos por cobrar no son
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aplicables a estas limitaciones ni a otras limitaciones legislativas (véanse también
los parrafos 99 y 100 infra).

“Derechos”!2 del licenciatario

90. Todo licenciatario gozara del derecho a utilizar la propiedad intelectual
licenciada conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia. Ademas, si, en virtud
de dicho acuerdo, el licenciatario esta facultado para otorgar sublicencias y, en
virtud del acuerdo de sublicencia, puede cobrar regalias, el licenciatario podra exigir
tales regalias a sus sublicenciatarios. En algunos regimenes de la propiedad
intelectual no se permite que el licenciatario constituya, sin el consentimiento del
licenciante, una garantia real sobre su derecho a utilizar la propiedad intelectual
licenciada o sobre su derecho a cobrar regalias de los sublicenciatarios (cabe prever
alguna excepcion al respecto cuando el licenciatario venda su empresa como
negocio en marcha). La razén de ser de dicha regla es que es importante que el
licenciante mantenga el control del derecho de propiedad intelectual licenciado,
reservandose su derecho a determinar quién podra utilizarla. De lo contrario, se
estaria poniendo en peligro el valor y la confidencialidad de la informacién
incorporada al derecho de propiedad intelectual. Si la licencia es transferible y el
licenciatario la cede, el cesionario adquirira la licencia quedando sujeto a lo que
estipulen las clausulas del acuerdo de licencia. La Guia no afectara a esas practicas
de concesion de licencias.

Utilizacion de derechos de propiedad intelectual con respecto a un bien corporal

91. Cabe utilizar propiedad intelectual con respecto a un bien corporal.
Por ejemplo, el bien corporal puede ser fabricado conforme a un proceso patentado
o mediante el ejercicio de derechos patentados; por ejemplo, en el caso de
pantalones que lleven una marca comercial o de automoéviles que contengan un
“chip” al que esté incorporada una copia de programas informadticos sujetos a
derechos de autor; o también en el caso de un disco compacto que pueda contener
un programa informatico o de una bomba calorifica que pueda contener un producto
patentado.

92. Cuando se utilice propiedad intelectual en relacion con un bien corporal, hay
que tener en cuenta dos tipos de bienes: uno de ellos es la propiedad intelectual, y el
otro, el bien corporal. Ambos estan separados. El régimen de la propiedad
intelectual permite que el titular del derecho controle algunas de las aplicaciones del
bien corporal, pero no todas. Por ejemplo, el régimen de la propiedad intelectual
permite que el titular del derecho de autor impida la duplicacion no autorizada de un
libro, pero no puede impedir que una libreria que compr6 legitimamente el libro lo
venda ni que el usuario final del libro escriba notas al margen de su texto al leerlo.
Como tal, una garantia real constituida sobre un derecho de propiedad intelectual no
es extensible al bien corporal que lleve incorporado el derecho, y la garantia
constituida sobre un bien corporal no es extensible al derecho de propiedad

La expresion “derechos del licenciatario” es un concepto genérico cuya finalidad es abarcar la
autorizacion dada al licenciatario de utilizar la propiedad intelectual sujeta a licencia y, tal vez,
de otorgar otras licencias, asi como el derecho a cobrar las regalias adeudadas por los
sublicenciatarios en concepto de la licencia. Con esta expresion no se pretende abordar la
cuestion del caracter juridico de la licencia o de su contenido, lo cual entra en el ambito del
régimen de la propiedad intelectual.
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intelectual incorporado, salvo que en el acuerdo de garantia se estipule, explicita o
implicitamente, otra cosa. En otras palabras, el alcance de la garantia real dependera
de la descripcion que se dé del bien gravado en el acuerdo de garantia. A este
respecto cabe preguntarse si la descripcion del bien gravado debera ser precisa (por
ejemplo, “todas mis existencias con todo derecho de propiedad intelectual o de otra
indole asociado a las mismas”) o si bastara con una descripcion genérica (“todas mis
existencias”). Se diria que la descripcion genérica se ajustaria a los principios
enunciados en la Guia, asi como a las expectativas razonables de las partes,
conscientes de que hay dos tipos de bienes. Al mismo tiempo, debera respetarse
todo principio clave del régimen de la propiedad intelectual. Si dicho régimen exige
una descripcion especifica de los derechos de propiedad intelectual gravados, los
Estados promulgantes tal vez deseen revisar sus legislaciones sobre propiedad
intelectual para prever, por ejemplo, si el requisito de una descripcion precisa debe
ser aplicable a la propiedad intelectual utilizada en relacion con bienes corporales.

93. Como ya se ha sefialado, una garantia real constituida sobre un bien corporal
en relacion con el cual se utilice un derecho de propiedad intelectual no se hace
extensible a la propiedad intelectual utilizada en lo que respecta al bien corporal,
pero si es aplicable al bien corporal propiamente dicho, inclusive a las
caracteristicas del bien en que se utilice la propiedad intelectual (por ejemplo, la
garantia real es aplicable a un aparato de television en su calidad de televisor que
funciona). Asi pues, una garantia real constituida sobre tal bien no confiere al
acreedor garantizado el derecho a fabricar bienes adicionales utilizando la propiedad
intelectual. No obstante, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado podria
gjercitar las vias de recurso reconocidas en el régimen de las operaciones
garantizadas, siempre y cuando el ejercicio de esos recursos no fuera en detrimento
de los derechos reconocidos en el régimen de la propiedad intelectual. Puede darse
el caso de que, en virtud del régimen de la propiedad intelectual pertinente, quepa
aplicar a la ejecucion de la garantia real el concepto de “agotamiento” (o conceptos
similares) (véase A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, parrs. 81 a 84).

94. Cabe resumir las observaciones anteriores con una recomendacion del
siguiente tenor:

“El régimen deberia disponer que, a menos que el acuerdo de garantia
especifique otra cosa, una garantia real constituida sobre un derecho de
propiedad intelectual no sera extensible a los bienes corporales respecto de los
cuales se utilice dicha propiedad intelectual, y que una garantia real sobre tales
bienes corporales no sera extensible a la propiedad intelectual. Sin embargo,
nada de lo dispuesto en la presente recomendacion limita la capacidad de un
acreedor garantizado que tenga una garantia real sobre esa propiedad
intelectual para hacer uso de los bienes corporales en la medida en que lo
permita el régimen de la propiedad intelectual, ni limita la capacidad de un
acreedor garantizado, que disponga de una garantia real sobre los bienes
corporales, a hacer uso de tales bienes en la medida en que lo permita el
régimen de la propiedad intelectual.”

G. Garantias reales sobre derechos de propiedad intelectual futuros

95. La Guia prevé que los otorgantes pueden conceder garantias reales sobre
bienes futuros, es decir, bienes creados o adquiridos por el otorgante tras la
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constitucion de una garantia real (véase la recomendacion 17). En principio, esta
recomendacion se aplica a la propiedad intelectual. En consecuencia, en virtud de la
Guia podrian constituirse garantias reales sobre derechos de propiedad intelectual
futuros (sobre las limitaciones legislativas al respecto, véanse la recomendacion 18
y los parrafos 96 a 99 infra). Este enfoque se justifica por la utilidad comercial que
entrafia el hecho de permitir que una garantia real se haga extensible a derechos de
propiedad intelectual futuros. Muchos regimenes de la propiedad intelectual siguen
el mismo criterio y permiten que los titulares de tales derechos obtengan
financiacion de utilidad para la elaboracion de nuevas obras, naturalmente siempre
que su valor pueda estimarse razonablemente por adelantado. Por ejemplo, en
algunos Estados es posible constituir una garantia real sobre una solicitud de patente
antes que se conceda la patente. Del mismo modo, existe la practica comun de
financiar anticipadamente la produccion de peliculas cinematograficas o de
programas informaticos.

96. No obstante, en ciertos casos, el régimen de la propiedad intelectual puede
limitar la transferibilidad de diversos tipos de derechos de propiedad intelectual
futuros, con miras a lograr objetivos normativos concretos. Por ejemplo, en algunos
casos una transferencia de derechos sobre nuevos medios de comunicacion o sobre
aplicaciones tecnoldgicas que se desconozcan en el momento de la transferencia
puede no ser valida, habida cuenta de la necesidad de proteger a los autores.
En otros casos, las transferencias de derechos futuros pueden estar sujetas a un
derecho de origen legislativo en virtud del cual se pueda proceder a la cancelacion
una vez transcurrido un determinado periodo. En otros casos, el concepto de
“propiedad intelectual futura” puede abarcar derechos susceptibles de inscripcion
registral ya creados, pero ain no inscritos. Las prohibiciones legislativas pueden
también revestir la forma de un requisito de descripcidon precisa de la propiedad
intelectual. Pueden ser también el resultado del principio nemo dat, conforme al
cual el acreedor que obtenga una garantia real no se beneficiara de derechos
mayores que los que tenga el otorgante. En particular, si el otorgante fuera un
licenciatario, éste no podria dar un derecho mayor al que le haya concedido el
licenciante.

97. Otras limitaciones del empleo de los derechos de propiedad intelectual futuros
como bienes gravables para la obtencion de crédito financiero pueden dimanar del
significado atribuido por el régimen de la propiedad intelectual a ciertos términos
como “mejoras” o “adaptaciones”. El acreedor garantizado debera entender el
sentido dado a estos conceptos en el régimen de la propiedad intelectual y su posible
efecto sobre la “titularidad”, que es un factor determinante en la constitucion de una
garantia real sobre un derecho de propiedad intelectual. Dicha determinacién tiene
particular importancia en el caso de un programa informatico, ya que la garantia del
prestamista sobre el programa existente al otorgarse el crédito garantizado tal vez no
sea extensible a las modificaciones introducidas con posterioridad en dicho
programa si se determina que, conforme al régimen de la propiedad intelectual, esas
modificaciones son conceptuables como obras nuevas (adaptaciones) para las que es
preciso realizar una nueva transferencia. Cabe hacer consideraciones similares si en
dichos programas se han incorporado patentes que estan sujetas a “mejoras”.
Al igual que con otras prohibiciones legislativas, la Guia no afecta a este tipo de
prohibiciones (véase la recomendacion 18).
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98. Cuando el régimen de la propiedad intelectual limite la transferibilidad de
derechos de propiedad intelectual futuros, la Guia no es aplicable. De no ser asi, la
Guia se aplica y permite la constitucion de garantias reales sobre bienes futuros
(véase la recomendacion 17). Cuando el régimen de la propiedad intelectual prevé
limitaciones de la transferibilidad de derechos de propiedad intelectual futuros, estas
limitaciones suelen tener la finalidad de proteger al titular de tales derechos.
También en este aspecto, los Estados que promulguen la Guia tal vez deseen revisar
sus respectivos regimenes de la propiedad intelectual con miras a determinar si las
ventajas de estas limitaciones son superiores a los beneficios que entrafa la
utilizacidn de tales bienes como garantia para la obtencion de crédito.

Limitaciones legislativas o contractuales de la transferibilidad de
un derecho de propiedad intelectual

99. Puede ocurrir que determinadas normas del régimen de la propiedad
intelectual limiten la posibilidad de constituir una garantia real eficaz sobre ciertos
tipos de propiedad intelectual. En muchos Estados son unicamente transferibles los
derechos economicos de un autor; en cambio, los derechos morales no lo son.
Ademas, la legislacion de muchos Estados dispone que el derecho de un autor a
percibir una remuneracion equitativa puede no ser transferible, al menos antes de
que el autor haya realmente cobrado la suma pertinente. Ademas, en muchos
Estados las marcas comerciales no son transferibles sin la correspondiente clientela.
La Guia respeta todas estas limitaciones de la transferibilidad de derechos de
propiedad intelectual (véase la recomendacion 18).

100. Las tunicas limitaciones de la transferibilidad de ciertos bienes a los que
la Guia puede afectar son las limitaciones legales de la transferibilidad de créditos
por cobrar futuros, de créditos cedidos globalmente, de fracciones de crédito y de
derechos indivisos sobre créditos, asi como las limitaciones contractuales de la
cesion de créditos por cobrar nacidos de la venta o licencia de derechos de
propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 23 a 25). Ademas, la Guia puede
afectar a las limitaciones contractuales, pero Unicamente en lo que respecta a los
créditos por cobrar (no a la propiedad intelectual) y sélo en un determinado
contexto, es decir, en un acuerdo celebrado entre el acreedor de un crédito por
cobrar y el deudor de dicho crédito (véanse los parrafos 84 a 86 supra).

Financiacion de adquisiciones y acuerdos de licencia

101. La Guia ha previsto que los mecanismos para la financiaciéon garantizada de
adquisiciones de bienes corporales (ventas con retencion de la titularidad,
arrendamientos financieros y préstamos del precio de compra) sean tratados como
operaciones garantizadas y sugiere dos enfoques de tales operaciones (un enfoque
unitario y un enfoque no unitario) entre los que los Estados podran elegir para dar
ese trato a tales mecanismos de garantia (véanse las recomendaciones 9 y 187
a202).

102. Cabe considerar que un acuerdo de licencia posee ciertas caracteristicas de
este tipo de operacion garantizada, dado que supone: a) la financiacién del
licenciatario por el licenciante en la medida en que las regalias sean abonables en el
futuro y a plazos; b) la concesion al licenciatario de un permiso del licenciante para
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utilizar los derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo estipulado en el
acuerdo de licencia; y c) la retencion por el licenciante de la titularidad de los
derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, el acuerdo de licencia no constituye
una operacién garantizada. En un acuerdo de licencia, el licenciante retiene la
titularidad del derecho licenciado y no pasa a ser un acreedor garantizado, y el
licenciatario ni obtiene la titularidad del derecho licenciado ni dispone
automaticamente del derecho a constituir una garantia real sobre su licencia o a
otorgar a un tercero una sublicencia, salvo que se lo permita la licencia y el régimen
de la propiedad intelectual. Por consiguiente, la Guia no es aplicable a los acuerdos
de licencia, si bien regula la cuestion de si un licenciatario adquiere la licencia
quedando sujeto a una garantia real o si la adquiere libre de todo gravamen (véase el
capitulo relativo a la prelacion en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1).
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