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V.

Prelacion de una garantia real constituida sobre propiedad
intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los parrafos 1 a 49 infra,
véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, parrs. 1 a 15;
A/CN.9/WG.VI/WP.42/4Add.5, parrs. 1 a 12; A/CN.9/685, pdrrs. 47 a 72,
A/CN.9/WG.VI/WP.37/4dd.2, parrs. 43 a 55 A/CN.9/WGVI/WP.37/Add.3,
parrs. 1 a 23; A/CN.9/670, parrs. 73 a 95; A/CN.9/WGVI/WP.35/4dd.1,
parrs. 33 a 61, A/CN.9/667, parrs. 86 a 103, A/CN.9/WGVI/WP.33/4dd.1,
parrs. 1 a 25, y A/CN.9/649, parrs. 41 a 56.]

El concepto de prelacion

1. Conforme se utiliza en la Guia, el concepto de prelacion de una garantia real
con respecto a los reclamantes concurrentes se refiere a la determinacion de si un
acreedor garantizado puede obtener el producto econémico de su garantia real sobre
un bien gravado con preferencia a un reclamante concurrente (para el concepto de
“prelacion” véase Introduccion a la Guia, seccion B sobre terminologia e
interpretacion; asimismo para el significado de la expresion “reclamante
concurrente” véase Introduccion al proyecto de suplemento, seccion C sobre
terminologia, A/CN.9/WG.VI/WP.42, parrs. 22 y 23, y parrs. 3 a 5 infra). Cabe
sefialar asimismo que un conflicto entre dos personas, ninguna de las cuales sea un
acreedor garantizado, no constituye un conflicto de prelacion con arreglo al régimen
recomendado en la Guia.

2. En cambio, en el derecho interno de la propiedad intelectual, el concepto de
prelacion de los derechos de propiedad intelectual puede guardar relacion con los
conceptos de derechos exclusivos, particularmente en el caso de las patentes y las
marcas comerciales. En la mayoria de los Estados, una vez que el titular haya
transferido su derecho de propiedad intelectual no podra hacer una segunda
transferencia de ese mismo derecho (salvo cuando el primer cesionario no cumpla
los requisitos de inscripcion reglamentaria o el segundo cesionario sea un
comprador de buena fe; respecto de la importancia del conocimiento de cesiones
previas, véanse los parrafos 5 y 6 infra). Del mismo modo, si tanto el primer
cesionario como el segundo constituyen una garantia real sobre sus derechos de
propiedad intelectual, no podra haber conflicto de prelacion de acuerdo con el
régimen recomendado en la Guia al no tener el segundo cesionario ningin derecho
de propiedad intelectual con el que respaldar una garantia real. En tal caso, no se
plantea ninguna cuestion de orden de prelacion en el sentido que se da en la Guia a
dicha expresion. En consecuencia, el régimen recomendado en la Guia no seria
aplicable y el asunto se resolveria con arreglo al derecho interno de la propiedad
intelectual, normalmente por remision al principio de nemo dat y a los principios de
buena fe en la adquisicion de bienes. En cualquier caso, es preciso hacer notar que,
de conformidad con el régimen recomendado en la Guia, una parte que no tenga
derechos sobre un bien ni la facultad para gravarlo no podra constituir un gravamen
sobre ese bien (véase la recomendacion 13).
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Identificacion de los reclamantes concurrentes

3. De conformidad con la Guia, por “reclamante concurrente” se entiende otro
acreedor garantizado que disponga de una garantia real sobre el mismo bien
(que podria ser también un cesionario en el contexto de una transferencia a titulo de
garantia), un cesionario de una transferencia pura y simple, un licenciatario o
arrendatario del bien gravado, un acreedor judicial con un derecho sobre el bien
gravado o el representante de la insolvencia en el procedimiento de insolvencia
contra el otorgante (véase el concepto de “reclamante concurrente” en el proyecto
de suplemento, Introduccion, seccion C sobre terminologia, en
A/CN.9/WG.VI/WP.42, parrs. 22 y 23). En particular, el régimen recomendado por
la Guia se aplica a los conflictos de prelacion: a) entre dos garantias reales respecto
de las cuales se haya inscrito una notificacién en el registro general de las garantias
reales (véase la recomendacion 76 a)); b) entre una garantia real cuya notificacion
se haya inscrito en el registro general de las garantias reales, y una garantia real
respecto de la cual se haya inscrito un documento o una notificaciéon en el registro
pertinente de la propiedad intelectual (véase la recomendacion 77 a)); c) entre dos
garantias reales respecto de las cuales se hayan inscrito documentos o notificaciones
en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase la recomendacion 77 b));
d) entre los derechos de un cesionario o licenciatario de propiedad intelectual y una
garantia real sobre esa propiedad intelectual sobre la que se haya inscrito una
notificacién o un documento en un registro de la propiedad intelectual (véase la
recomendacion 78); e) entre los derechos de un cesionario o licenciatario de
propiedad intelectual y una garantia real sobre dicha propiedad intelectual sobre la
que tal vez no se haya inscrito una notificacién o un documento en un registro de
propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 79 a 81); y f) entre dos garantias
reales, una de las cuales haya sido constituida por el otorgante y la otra por el
cesionario, arrendatario o licenciatario del bien gravado (véanse las
recomendaciones 31, 79 y 82). Respecto del ultimo conflicto, se entiende que el
cesionario adquiere el bien sujeto a la garantia real (véanse las recomendaciones 79
y 82) y el acreedor garantizado del cesionario no asume mas derechos de los que
este ultimo tenia (véase la recomendacion 31).

4.  En el contexto de la propiedad intelectual se utiliza, en cambio, el concepto de
“cesionarios conflictivos o concurrentes” que abarca a los cesionarios Yy
licenciatarios con derechos concurrentes. Cuando no estd en juego ningin conflicto
con una garantia real constituida sobre propiedad intelectual (que incluye el derecho
de un cesionario de una transferencia a titulo de garantia), no es aplicable el
régimen recomendado en la Guia y el asunto se resuelve de conformidad con el
derecho interno de la propiedad intelectual. Cuando se da un conflicto con una
garantia real de esa indole, el régimen recomendado en la Guia no es aplicable en la
medida en que sus disposiciones sean incompatibles con el derecho interno del
Estado promulgante en materia de propiedad intelectual (véase Ila
recomendacion 4 b)). Ademas, el régimen recomendado en la Guia no es aplicable a
un conflicto entre el cesionario de un bien gravado que haya adquirido el bien de un
acreedor garantizado ejecutando su garantia real, y otro acreedor garantizado que
haya recibido posteriormente un derecho sobre el mismo bien del mismo otorgante
(que ya no tenia derechos sobre el bien gravado). En este caso no se trata de un
verdadero conflicto de prelacion conforme al régimen recomendado en la Guia,



A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4

aunque bien puede ser un conflicto que esté regulado por el derecho interno de la
propiedad intelectual.

Importancia del conocimiento de transferencias o gravamenes
anteriores

5. Conforme al régimen recomendado en la Guia, el hecho de que un demandante
concurrente tenga conocimiento de la existencia de un gravamen anterior no suele
ser un factor determinante de la prelacion (véase la recomendacion 93); en cambio,
si puede ser pertinente el conocimiento de que una transferencia se hace en
violacion de los derechos de wun acreedor garantizado (véase Ila
recomendacion 81 a)). Asi pues, una garantia constituida posteriormente pero
inscrita en primer lugar gozara de prelacion sobre una garantia constituida antes
pero inscrita posteriormente, aun cuando el titular de la garantia anterior tenga
conocimiento de la garantia antes constituida (véase la recomendacion 76 a)).

6.  En cambio, en muchos Estados el derecho interno de la propiedad intelectual
dispone que una transferencia ulterior o una garantia constituida posteriormente sélo
gozaran de prelacion si su inscripcidon tuvo lugar previamente y si se hizo sin
conocimiento de una transferencia conflictiva anterior. La primacia reconocida en
estos casos al derecho interno de la propiedad intelectual en virtud de la
recomendacion 4 b) dejaria a salvo la aplicacion de estas reglas de prelacion, en las
que el conocimiento previo constituye un factor determinante, en la medida en que
se apliquen expresamente a las garantias reales sobre propiedad intelectual.

Prelacion de las garantias reales sobre propiedad intelectual que
no estén inscritas en un registro de la propiedad intelectual

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

8.  De conformidad con el régimen recomendado en la Guia, la prelacion entre
garantias reales y que hayan sido constituidas por el mismo otorgante sobre los
mismos bienes gravados y hayan pasado a ser oponibles a terceros mediante su
inscripcion en el registro general de garantias reales, se determinaré por el orden de
inscripcion de un aviso en ese registro (véase la recomendacion 76 a)). Esta regla es
aplicable cuando el aviso o documento de una garantia real no haya sido inscrito o
no conste en un registro especial. En caso de que se haya inscrito un aviso o
documento y se trate de una inscripciéon en un registro especial, seran aplicables
reglas diferentes (véase la recomendacion 77 y los parrafos 9 a 11 infra). Ademas,
cuando una garantia real sea constituida por un otorgante diferente (por ejemplo, por
un cesionario del otorgante inicial), se aplicaran también reglas diferentes (véanse



A/CN.Y/WG.VI/WP.42/Add.4

las recomendaciones 79 a 83 y los parrafos 12 a 29 infra). Todas esas reglas se
aplican igualmente a las garantias reales constituidas sobre propiedad intelectual.

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

9.  La Guia recomienda que una garantia real sobre un bien que sea oponible a terceros
mediante su inscripcion en un registro especial (véase la recomendacion 38), tenga
prelacion sobre una garantia real sobre el mismo bien que se haya hecho oponible a
terceros por algun otro método (véase la recomendacion 77 a)). Recomienda
asimismo que una garantia real sobre un bien que se haya hecho oponible a terceros
mediante inscripcion en un registro especial tenga prelacion sobre una garantia real
que se haya inscrito posteriormente en el registro especial (véase la recomendacion
77 b)). Ademas, la Guia recomienda que si un bien gravado es transferido,
arrendado o licenciado y, en el momento de la transferencia, arriendo o concesion de
la licencia, la garantia real ha pasado a ser oponible a terceros mediante su
inscripcion en un registro especial, el cesionario, arrendatario o licenciatario
adquirird dicho bien sujeto a la garantia real. Si esa garantia real no se ha inscrito en
un registro especial, el cesionario, arrendatario o licenciatario de un bien gravado
adquirird ese bien libre de dicho gravamen, aun cuando se haya inscrito una
notificacion de la garantia real en el registro general de las garantias reales (véase la
recomendacion 78). Estas reglas estan sujetas a determinadas excepciones (véanse
los parrafos 12 a 29 infra y las recomendaciones 79 a 81). Ademas, si un cesionario,
arrendatario o licenciatario de un bien gravado adquiere sus derechos sobre el bien
libres del gravamen de la garantia, tampoco estara sujeta a ese gravamen toda
persona que adquiera subsiguientemente los derechos sobre el bien (véanse las
recomendaciones 31 y 82).

10. Esas recomendaciones son igualmente aplicables a las garantias reales
constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, si surge un conflicto
entre dos garantias reales constituidas sobre propiedad intelectual, una de las cuales
sea objeto de una notificacion inscrita en el registro general de garantias reales y la
otra sea objeto de un documento o notificacidn inscritos en el registro pertinente de
la propiedad intelectual, sera aplicable el régimen recomendado en la Guia, que
concede prelacion a esta Gltima garantia real (véase la recomendacion 77 a)). De
producirse un conflicto entre garantias reales respecto de las cuales se hayan
inscrito documentos o notificaciones en el registro pertinente de la propiedad
intelectual, gozard de prelacion la garantia cuyo documento o notificacion hayan
sido inscritos primero, resultado que se confirma en el régimen recomendado en la
Guia (véase la recomendacion 77 b)). En caso de que surja un conflicto entre los
derechos de un cesionario de la propiedad intelectual y una garantia real con
respecto a la cual, en el momento de la transferencia, se podia inscribir un
documento o notificacion y de hecho fue inscrito en el registro pertinente de la
propiedad intelectual, el cesionario adquiriria la propiedad intelectual gravada sujeta
a la garantia. Sin embargo, cuando una garantia real constituida sobre la propiedad
intelectual pueda ser inscrita pero no lo ha sido, el cesionario o licenciatario de la
propiedad intelectual gravada la adquirira libre de todo gravamen, incluso cuando la
garantia real haya sido inscrita en el registro general de las garantias reales (véase la
recomendacion 78). En algunos Estados, en virtud del derecho interno de la



A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4

propiedad intelectual, un acreedor garantizado tendria prelacion en este caso, si el
cesionario no es un comprador de buena fe. A tenor de la recomendacion 4 b), el
régimen recomendado en la Guia daria precedencia a esa regla si fuera
expresamente aplicable a la propiedad intelectual. Por ultimo, el acreedor
garantizado de un cesionario de la propiedad intelectual adquiere esa propiedad
sujeta a la garantia real del cedente (véanse las recomendaciones 31 y 82).

11.  Asi, por ejemplo, si A constituye un gravamen sobre una patente a favor de B,
el cual hace inscribir una notificacion de su garantia en el registro general de las
garantias reales, y si A transfiere luego la titularidad de la patente a C, el cual
inscribe un documento o una notificacién de su transferencia en el registro de
patentes, de conformidad con la recomendacion 78 de la Guia, C adquirird dicha
patente libre de la garantia real de B. Del mismo modo, si en lugar de transferir su
derecho de propiedad intelectual, A constituye sobre tal derecho un gravamen a
favor de C, y C inscribe un documento o notificacion de la garantia real en el
registro de patentes, de conformidad con la recomendacion 77 a) de la Guia, la
garantia de C tendria prelacion. En uno y otro caso, al primar la inscripcion de un
documento o notificacion en el registro de patentes, de conformidad con el régimen
recomendado en la Guia, un tercero que haya consultado el registro de patentes no
necesitara consultar el registro general de las garantias reales. En todos los ejemplos
citados, el derecho interno de la propiedad intelectual es el que determina quién es
el cesionario de un derecho de propiedad intelectual y qué requisitos han de
cumplirse para la transferencia de ese derecho. Conviene sefialar también que, por
definicion, en el registro de la propiedad intelectual, sélo se inscribiran las
notificaciones relativas a garantias constituidas sobre propiedad intelectual, y no a
garantias constituidas sobre bienes corporales que lleven incorporada alguna forma
de propiedad intelectual.

Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad intelectual
gravada

12. Conforme al régimen recomendado en la Guia, el cesionario de un bien
gravado (aun cuando sea propiedad intelectual) adquiere habitualmente ese bien
sujeto a toda garantia que sea oponible a terceros al efectuarse la transferencia. Se
reconocen dos excepciones a esa regla (véase la recomendacion 79). La primera se
da cuando el acreedor garantizado ha autorizado la venta u otra enajenacion del bien
gravado libre de todo gravamen (véase la recomendacion 80 a)). La segunda
excepcion se refiere a la transferencia efectuada en el curso ordinario de los
negocios del vendedor cuando el comprador desconoce que la venta u otra
enajenacion tiene lugar en violacion de los derechos del acreedor garantizado en
virtud del acuerdo de garantia (véase la recomendacion 81 a)). Como ya se ha
indicado (véanse los parrafos 9 a 11 supra), si una garantia real puede ser inscrita
(independientemente de que haya sido o no inscrita) en un registro de la propiedad
intelectual, se aplica una regla diferente (véase la recomendacion 78).

13. La recomendacion 79 se aplica igualmente a las garantias reales constituidas
sobre propiedad intelectual que pueda no haber sido inscrita en un registro de la
propiedad intelectual y la recomendacion 78 se aplica a las garantias reales
constituidas sobre propiedad intelectual que pueda ser inscrita (independientemente
de que lo esté o no) en un registro de la propiedad intelectual. Asi pues, si una
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notificacién respecto de una garantia real es inscrita en el registro general de
garantias reales, el cesionario o licenciatario de la propiedad intelectual adquirira
esa propiedad gravada sujeta a la garantia real, a menos de que se aplique una de las
excepciones enunciadas en las recomendaciones 80 a 82 (con respecto a la
recomendacion 81 a)), véanse los parrafos 21 a 29). Con arreglo a la
recomendacion 4 b), esas recomendaciones no son aplicables, si no se ajustan a las
reglas de prelacion del derecho interno de la propiedad intelectual que se apliquen
expresamente a la propiedad intelectual.

14. El analisis precedente se refiere a un conflicto de prelacioén entre una garantia
real y los derechos de un cesionario subsiguiente. La situacion es distinta si la
propiedad intelectual es transferida antes de la constitucion de una garantia real,
pues aqui no se planteara ningin conflicto de prelaciéon en virtud del régimen
recomendado en la Guia. En este caso, conforme al principio nemo dat, el acreedor
garantizado no dispondra de garantia real alguna. Como ya se ha mencionado, la
Guia no obstaculiza la aplicacion del principio nemo dat. Por el contrario, este
criterio se ve plasmado en la regla general de la Guia de que un otorgante sdlo
puede constituir una garantia real sobre un bien respecto del cual tenga derechos o
la facultad para constituir sobre ¢l una garantia real (véase la recomendacion 13).
Con todo, esta regla quedaria anulada por una regla del derecho interno de la
propiedad intelectual que otorgue prelacion a un acreedor garantizado que adquiera
una garantia sobre propiedad intelectual sin saber que el otorgante ha hecho antes
otra transferencia de la propiedad intelectual (véase la recomendacion 4 b)).

15. Es importante también sefialar que, como ya se ha indicado (véanse
A/CN.9/WG.VI/WP.42, parrs. 23 a 25, y A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, parrs. 40
y 41), de conformidad con la Guia, una licencia de propiedad intelectual no
constituye una transferencia de la propiedad que es objeto de la licencia. Por ello,
las reglas del régimen recomendado en la Guia aplicables a la cesion de bienes
gravados no se aplican a las licencias. Sin embargo, el régimen de la Guia daria
preferencia al derecho interno de la propiedad intelectual para tratar ciertas
licencias (en particular, las licencias exclusivas) como cesiones (véase la
recomendacién 4 b)).

Derechos de los licenciatarios en general

16. La propiedad intelectual suele ser objeto de licencia. En tales supuestos, el
licenciante puede constituir gravamenes para obtener crédito financiero con los
derechos que retiene sobre la propiedad licenciada, como la propiedad, los derechos
relacionados con ésta y los derechos de un licenciante en virtud de un acuerdo de
licencia (como el de otorgar nuevas licencias o cobrar regalias). Del mismo modo, la
autorizacion del licenciatario para utilizar o explotar la propiedad intelectual o el derecho
del licenciatario a otorgar una sublicencia y a cobrar regalias (en ambos casos de
conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia) pueden ser utilizados por el
licenciatario como garantia para obtener crédito (véanse los tipos de bienes gravables en el
contexto de la propiedad intelectual en A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add. 2, parrafos 13 a 36).

17. Normalmente, conforme al régimen de las operaciones garantizadas, inclusive
el régimen recomendado en la Guia, un acreedor garantizado no pasa a ser
propietario del bien gravado, a menos que, en caso de incumplimiento, ejecute su
garantia real y adquiera el bien en una venta de ejecucion o como pago de la
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obligacion garantizada (véanse A/CN.9/WGVI/WP.42, parrs. 28 a 30,
A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1, parrs. 10 a 12, y A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5,
parrs. 16, 17 y 21). La cuestiéon de si el propietario del derecho de propiedad
intelectual que haya constituido una garantia sobre su propiedad intelectual sigue
siendo el propietario y puede, por ejemplo, conceder una licencia sobre el derecho
de propiedad intelectual gravado se regula por el derecho interno de la propiedad
intelectual. Conforme a los principios generales del derecho interno de la propiedad
intelectual (a los que se ajusta el régimen recomendado en la Guia), el propietario
no podra conceder una licencia sobre su derecho de propiedad intelectual gravado si
el acreedor garantizado pasa a ser el titular de esa propiedad intelectual (o puede
ejercer los derechos de propietario) y esta facultado para otorgar licencias mientras
exista la garantia real (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, parr. 1). En tal situacion,
una licencia concedida por el propietario original constituiria, conforme al derecho
interno de la propiedad intelectual, una licencia no autorizada y el licenciatario o su
acreedor garantizado no obtendrian nada, por el principio de nemo dat.

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

19. Si el licenciatario constituye a su vez una garantia real sobre sus derechos
conforme al acuerdo de licencia (por ejemplo, autorizando la utilizaciéon o
explotacion de la propiedad intelectual gravada), esa garantia real estaria constituida
sobre un bien distinto (en otras palabras, no sobre los derechos del propietario).
Si la garantia real constituida por el licenciatario gravara el mismo bien, estaria
supeditada a la garantia real constituida por el propietario (y hecha oponible a
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terceros). Ello se deberia a que el licenciatario habria adquirido sus derechos sujetos
a la garantia constituida por el propietario (véase la recomendacion 79) y el
licenciatario no podria haber otorgado a su acreedor garantizado un derecho
superior al suyo (principio de nemo dat). Por ello mismo, si el acreedor garantizado
del propietario hiciera valer su garantia y dispusiera de esa propiedad intelectual
gravada libre de la licencia, la licencia quedaria cancelada al enajenarse ese derecho
y el bien gravado del licenciatario dejaria de existir. Asimismo, con independencia
de que el propietario haya constituido o no una garantia en beneficio de uno de sus
acreedores, si el licenciatario incumple el acuerdo de licencia, el propictario, como
licenciante, podra cancelar dicho acuerdo, en la medida en que lo permita el derecho
interno de la propiedad intelectual, y el acreedor con un gravamen sobre la licencia
del licenciatario se quedaria también sin ningin bien gravado por su garantia.

20. Como ya se ha dicho (véanse A/CN.9/WGVI/WP.42, parrs. 23 a 25,
A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, parrs. 40 y 41, y el parrafo 15 supra) los derechos del
licenciante y del licenciatario en virtud del acuerdo de licencia y el derecho interno
de la propiedad intelectual no se veran afectados por el régimen de las operaciones
garantizadas. Por ello, si el licenciatario incumpliera el acuerdo de licencia, el
licenciante podria ejercer todo derecho de que dispusiera para cancelarlo y el
acreedor garantizado del licenciatario se quedaria igualmente sin el objeto de su
garantia. De modo similar, el régimen de las operaciones garantizadas no afectaria a
un eventual acuerdo entre el licenciante y el licenciatario por el que se prohibiera a
este ultimo otorgar sublicencias o ceder al licenciante el cobro de las regalias
abonables al licenciatario, como sublicenciante, por todo sublicenciatario (véase
A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, parrs. 26 a 28).

Derechos de algunos licenciatarios

21. Como ya se ha mencionado (véase el parrafo 12 supra), hay dos excepciones a
la regla de que un licenciatario de un derecho de propiedad intelectual gravado
adquiere su licencia supeditada a toda garantia previamente constituida (véase la
recomendacion 79).

22. La primera excepcion corresponde al supuesto de que el acreedor garantizado
haya autorizado la concesion de la licencia libre del gravamen de la garantia real
preexistente (véase la recomendacién 80 b)). Asi pues, en virtud del régimen
recomendado en la Guia, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, el
acreedor garantizado podria cobrar las regalias que el licenciatario adeudara al
otorgante como licenciante, pero no podria vender la propiedad intelectual gravada
libre de los derechos del licenciatario existente ni otorgar otra licencia a resultas de
la cual quedaran revocados los derechos del licenciatario existente, siempre que éste
cumpliera lo estipulado en el acuerdo de licencia.

23. La segunda excepcion al principio de la recomendacidén 79 consiste en que el
licenciatario de una licencia no exclusiva, concedida en el curso ordinario de los
negocios del licenciante sin conocimiento de que la licencia se otorgaba en
violacidon de los derechos del acreedor garantizado sobre la propiedad intelectual
licenciada, adquirira sus derechos reconocidos en el acuerdo de licencia sin quedar
sujeto a una garantia previamente concedida por el licenciante (véase la
recomendaciéon 81 c), que es aplicable a los bienes inmateriales en general).
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El resultado de esta regla es que, si el acreedor garantizado hace valer su garantia
sobre la propiedad intelectual licenciada frente al licenciante de conformidad con
las reglas de ejecucion previstas en el régimen recomendado en la Guia, el acreedor
garantizado podra cobrar todas las regalias abonables por el licenciatario al
licenciante, pero no podra vender la propiedad intelectual licenciada libre de los
derechos del licenciatario existente ni conceder otra licencia que tenga por efecto
cancelar los derechos del licenciatario existente, siempre que éste cumpla lo
estipulado en el acuerdo de licencia. Esta regla tiene por objeto proteger las
operaciones cotidianas licitas, como la adquisicion directa (off-the-shelf) de copias
de programas informaticos sujetos a derechos de autor con acuerdos de licencia
contraidos con los usuarios finales, limitando los remedios de ejecucion que tenga el
acreedor garantizado en virtud del régimen recomendado en la Guia. En esas
operaciones, la proteccion radica en que los compradores no deberian tener que
consultar un registro ni adquirir los programas informaticos amparados por derechos
de autor con sujecidn a las garantias reales que hubieran constituido sobre ellos el
fabricante de los programas o sus distribuidores.

24. Larecomendacion 81 c) parte del supuesto de que el otorgante sigue siendo el
propietario de la propiedad intelectual gravada. Ello significa que Ila
recomendacion 81 c¢) no es aplicable si, en virtud del derecho interno de la
propiedad intelectual, el otorgante ya no estd autorizado a conceder una licencia
porque ha transferido los derechos del propietario al acreedor garantizado. Ademas,
la recomendacion 81 c) no afecta a la relacion entre el licenciante y el licenciatario
y no implica que el licenciatario adquiriria una licencia sin estar sujeto a lo
estipulado en el acuerdo de licencia y a la ley que rigiera dicho acuerdo (tampoco
influye en las limitaciones que el acuerdo de licencia imponga al licenciatario que
conceda una sublicencia). Ademas, ni esta recomendacion ni la Guia en su conjunto
obstaculizan la ejecucion de las disposiciones entre el acreedor garantizado y el
otorgante/licenciante (o entre el licenciante y su licenciatario) ni impiden que el
otorgante/licenciante introduzca en todas las licencias no exclusivas que conceda en
el curso ordinario de sus negocios una clausula conforme a la cual la licencia
quedara cancelada si el acreedor garantizado del licenciante hace valer su garantia.

25. El acreedor garantizado puede optar por no conceder crédito alguno hasta
haber tenido ocasidén de revisar y aprobar las clausulas y condiciones de todo
acuerdo de sublicencia. Por ejemplo, tal vez desee asegurarse de que las regalias
previstas se pagan al inicio, de que esta permitido cancelar la licencia en caso de
incumplimiento de pago de las regalias y de que esta prohibido ceder subregalias.
Ademas, si un acreedor garantizado no desea alentar al licenciante a conceder
licencias no exclusivas, tiene la posibilidad de requerir al otorgante (es decir, al
licenciante) en su acuerdo de garantia (o en cualquier otro texto) que, en todas sus
licencias no exclusivas, inserte una clausula en virtud de la cual si el licenciante
otorga una licencia no exclusiva, ésta quedara cancelada si el acreedor garantizado
del licenciante ejecuta su garantia. Del mismo modo, si el licenciante no desea que
su licenciatario conceda sublicencias, podra incluir en el acuerdo de licencia una
clausula que disponga que la concesiéon de una sublicencia por parte del
licenciatario constituira incumplimiento del acuerdo de licencia, lo que dara al
licenciante derecho a cancelar la licencia. Nada de lo dispuesto en la Guia impediria
el cumplimiento de esas clausulas entre el acreedor garantizado y su prestatario
(o entre el licenciante y su licenciatario). Normalmente, un acreedor garantizado no
tendra ningin interés en imponer tales limitaciones, ya que el negocio del
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licenciante (y de sus licenciatarios) serd habitualmente la concesion de licencias no
exclusivas, por lo que el acreedor garantizado contara con el pago de las regalias
abonables a su deudor (el licenciante) para que éste pueda pagar la obligacion
garantizada.

26. Del analisis anterior se desprende que el alcance de la aplicacion de la
recomendacion 81 ¢) es muy limitado por diversas razones. En primer lugar, muchas
veces los acreedores garantizados no tienen interés en limitar la capacidad del
propietario/otorgante para conceder licencias sobre su propiedad intelectual y cobrar
regalias. De hecho, al acreedor garantizado le interesara en muchos casos permitir la
concesion de licencias de modo que el propictario/otorgante pueda abonar la
obligacion garantizada. En segundo lugar, en virtud de su texto, la
recomendacion 81 ¢) es solo aplicable en caso de una licencia no exclusiva que
permita la adquisicion directa (off-the-shelf) y licita de programas informaticos
amparados por derechos de autor utilizadas con respecto a bienes de equipo, y
unicamente cuando el licenciatario no tenga conocimiento de que con la licencia se
violan los derechos que tiene el acreedor garantizado en virtud del acuerdo de
garantia. Esas licencias libres pueden describirse sin hacer referencia al concepto
del “curso ordinario de los negocios” (véase la recomendacion 245 infra.

27. Ademas, los efectos de la aplicacion de la recomendacion 81 c¢) son muy
limitados. La oponibilidad a terceros, la prelacion y la ejecutabilidad de la garantia
real frente a reclamantes concurrentes (que no sean el licenciatario del caso) en
virtud del régimen de las operaciones garantizadas no se ven afectadas. Al mismo
tiempo, si el acreedor garantizado tiene otros derechos en virtud del derecho interno
de la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de un propietario), esos
derechos no se veran afectados por la recomendacién 81 ¢). El alcance de esos
derechos o de esas vias de recurso se regula en el derecho interno de la propiedad
intelectual.

28. No obstante, raras veces se utiliza el concepto del “curso ordinario de los
negocios” en el régimen de la propiedad intelectual, pues puede crear confusion en
un contexto de financiacién mediante propiedad intelectual. En muchos Estados se
aplica una norma diferente en virtud de la cual un licenciatario de propiedad
intelectual gravada adquirira la licencia supeditada a toda garantia previamente
constituida por el licenciante, a menos que el acreedor garantizado (a quien el
otorgante haya concedido el derecho a autorizar licencias) consienta en la concesion
de la licencia libre de la garantia real. Si en un Estado rige tal norma, la
recomendacion 81 ¢) no sera aplicable (véase la recomendacion 4 b)). Por
consiguiente, a menos que el acreedor garantizado autorizara al otorgante a
conceder licencias no afectadas por la garantia (situacion que se dard normalmente,
ya que el otorgante dependera de los ingresos que perciba a titulo de regalias para
pagar la obligacién garantizada), el licenciatario adquiriria la licencia sujeta a la
garantia. Por tal motivo, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, el
acreedor garantizado podra ejecutar su garantia real sobre la propiedad intelectual
licenciada y venderla o conceder una licencia sobre ella libre de la licencia
previamente otorgada. Ademds, toda persona que obtenga una garantia del
licenciatario no obtendra una garantia eficaz, ya que el licenciatario habra recibido
una licencia no autorizada y no tendra ningtn derecho que ceder.

29. Si el derecho interno de la propiedad intelectual no aborda este asunto en
absoluto o no lo hace de forma incompatible con la recomendacion 81 c¢), se aplicara

11



A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4

12

esta disposicidon en los pocos casos y con los escasos efectos antes descritos (véase
la recomendacion 4 b)).

30. Sin embargo, a fin de evitar posibles incoherencias entre el régimen
recomendado en la Guia y el derecho interno de la propiedad intelectual, cabria
adoptar otro enfoque (véase la recomendacién 245 infra) que asegurara que el
régimen recomendado en la Guia no afectara: a) a la oponibilidad a terceros de una
garantia real sobre propiedad intelectual licenciada, a su grado de prelacion frente a
un reclamante concurrente que no sea un licenciatario exclusivo ni a la ejecucion de
recursos del acreedor garantizado que no afecten a los derechos del licenciatario;
b) al derecho que el licenciante pueda tener a revocar la licencia en razéon del
incumplimiento del acuerdo de licencia por parte del licenciatario; ni c¢) a los
derechos que tenga un acreedor garantizado como propictario en virtud del derecho
interno de la propiedad intelectual.

31. Conviene sefialar también que: a) los derechos del licenciatario frente al
acreedor garantizado del licenciante conforme a este enfoque podran ser
modificados con el consentimiento del licenciatario en el acuerdo de licencia o de
otro modo (véase la recomendacién 10); y b) al igual que todo otro enfoque
recomendado en la Guia respecto de las garantias reales sobre propiedad intelectual,
este enfoque estaria sujeto también a la recomendacion 4 b). Ademas, conviene
sefialar que: a) las referencias que se hacen en la Guia y en el proyecto de
suplemento a una garantia real en el contexto de la prelacion son referencias a una
garantia real que sea oponible a terceros (de otro modo, no se plantearia ningln
conflicto de prelacion conforme a la Guia); b) las referencias que se hacen en la
Guia y en el proyecto de suplemento a una licencia de propiedad intelectual son
referencias a una licencia otorgada por una persona autorizada a conceder una
licencia sobre esa propiedad intelectual conforme al derecho interno de la propiedad
intelectual.

32. Los ejemplos que figuran a continuacidon tienen por objeto aclarar en qué
situaciones seria aplicable este enfoque y qué efectos tendria su aplicacion. En cada
ejemplo, debe partirse de la base de que: a) el propietario es titular de la propiedad
intelectual; b) el propietario constituye una garantia real sobre la propiedad
intelectual en beneficio del acreedor garantizado; c¢) la garantia real del propietario
es oponible a terceros tanto de conformidad con las recomendaciones de la Guia
como, en caso de que el régimen recomendado en la Guia no sea aplicable, de
acuerdo con la recomendacion 4 b), conforme al derecho interno de la propiedad
intelectual; d) el acreedor garantizado no ha consentido, en el acuerdo de garantia ni
de ningun otro modo, que cualquier licenciatario de la propiedad intelectual del
propietario goce de sus derechos sin estar sujeto a la garantia real del acreedor
garantizado; y e) la operacion satisface los requisitos de cada disposicion de la
recomendacion 245.

33. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para
lograr que su garantia real sea oponible a terceros, el propietario, que se dedica a la
concesion de licencias no exclusivas de propiedad intelectual en condiciones
practicamente idénticas a cualquier persona que est¢ de acuerdo en actuar en
cumplimiento de tales condiciones, ofrece a L una licencia sobre la propiedad
intelectual. L concierta un acuerdo de licencia con el propietario conforme a esas
condiciones. El propietario incumple la obligacion garantizada por la garantia real y
el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantia real. El derecho de L
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a utilizar la propiedad intelectual estd amparado por la recomendacion 245, frente a
la posibilidad de que el acreedor garantizado cjecute su garantia real, ya que la
licencia y la operacion cumplen con lo dispuesto en la recomendacion 245. No
obstante, el acreedor garantizado atn puede tener ciertos derechos frente a L en
virtud del derecho interno de la propiedad intelectual.

34. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para
lograr que su garantia real sea oponible a terceros, el propietario otorga a L una
licencia sobre la propiedad intelectual. El acuerdo de licencia dispone que L podra
conceder sublicencias sobre la propiedad intelectual unicamente a los mercados
educativos. L otorga una sublicencia en un mercado comercial a S. El propietario
incumple la obligacion respaldada por la garantia real y el acreedor garantizado
procede a ejecutar su garantia real. Si, de conformidad con el derecho interno de la
propiedad intelectual, la sublicencia concedida a S no estd autorizada, el derecho
de S a utilizar la propiedad intelectual no esta amparado por la recomendacion 245,
frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantia (y, como
los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo de licencia van unidos, L ya no
estd vinculado por las obligaciones establecidas en dicho acuerdo).

35. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para
lograr que su garantia real sea oponible a terceros, el propietario otorga a L una
licencia sobre la propiedad intelectual. En virtud del acuerdo de licencia, L tiene
derechos exclusivos de utilizacion de la propiedad intelectual en el Estado Z. El
propietario incumple la obligacion respaldada por la garantia real y el acreedor
garantizado procede a ejecutar su garantia real. El derecho de L a utilizar
la propiedad intelectual no estd amparado por la recomendacion 245 frente a la
posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantia real, debido a que la
licencia es exclusiva.

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

37. Antes de que el propietario y L concierten el acuerdo de licencia, L descubre la
notificacion inscrita con el fin de hacer oponible a terceros la garantia real del
acreedor garantizado y, en consecuencia, pide que se le permita ver una copia del
acuerdo de garantia relativo a esa inscripcion. El propietario transmite a L una copia
del acuerdo de garantia. Al leerlo, L se percata de que la licencia que se le iba a
conceder violaria los derechos del acreedor garantizado. Sin embargo, L concierta el
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acuerdo de licencia con el propietario. El propietario incumple la obligacion
respaldada por la garantia real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su
garantia real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no esta amparado
por la recomendacion 245 frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado
ejecute su garantia real, debido a que L sabia de antemano que el acuerdo de
licencia violaria los derechos del acreedor garantizado.

38. En cambio, si el propietario no facilita a L una copia del acuerdo de garantia y,
por lo tanto, L no sabe que la licencia violaria los derechos del acreedor
garantizado, el derecho de L a utilizar la propiedad intelectual si estd amparado por
la recomendacion 245 frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute
su garantia real, pues la licencia y la operacion satisfacen todos los requisitos de
cada una de las disposiciones de la recomendacion 245.

39. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para
lograr que su garantia real sea oponible a terceros, el propietario ofrece licenciar la
propiedad intelectual, pero Gnicamente a las partes que tengan experiencia en la
utilizacion de este tipo de propiedad intelectual. El propietario concede una licencia
a L, que dispone de tal experiencia. El propietario incumple la obligacion
respaldada por la garantia real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su
garantia real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no esta amparado
por la recomendacion 245, frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado
ejecute su garantia real, debido a que el propietario no ofrecidé una licencia de la
propiedad intelectual en condiciones practicamente idénticas a cualquier persona
que aceptara actuar en cumplimiento de las obligaciones del licenciatario
dimanantes del acuerdo de licencia de conformidad con tales condiciones.

40. Después de que el acreedor garantizado inscriba su garantia real, el propietario
otorga una licencia no exclusiva a un grupo de patentes. El grupo de patentes
concederd una licencia no exclusiva a cualquier persona interesada. El acreedor
garantizado ejecuta su garantia real. La licencia no quedara cancelada raiz de dicha
ejecucion, dado que la licencia y la operacion satisfacen los requisitos de cada una
de las disposiciones de la recomendacion 245.

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

41. Conforme al régimen recomendado en la Guia, y con contadas excepciones
(véanse las recomendaciones 80 b) y c) y 245), el licenciatario adquirird sus
derechos sujetos a una garantia real que el licenciante haya otorgado sobre sus
derechos (véase la recomendacion 79). Como ya se ha explicado (véanse los
parrafos 22 y 23 supra), ello significa que, en caso de incumplimiento, el acreedor
garantizado podréd ejecutar su garantia real y vender o licenciar los derechos del
otorgante sobre la propiedad intelectual. Si el licenciatario también concede una
garantia real sobre sus derechos, como sublicenciante, frente al sublicenciatario,
conforme al régimen recomendado en la Guia, no se planteard ningin conflicto de
prelacion entre las dos garantias reales, ya que gravan distintos bienes. El acreedor
garantizado del licenciante tiene una garantia real sobre el derecho del licenciante al
cobro de las regalias adeudadas por el licenciatario al licenciante en virtud del
acuerdo de licencia, mientras que el acreedor garantizado del licenciatario tiene una



A/CN.Y/WG.VI/WP.42/Add.4

garantia real sobre las subregalias que el sublicenciatario pueda adeudar al
licenciatario (como sublicenciante) en virtud del acuerdo de sublicencia.

42. No obstante, una garantia real constituida por un licenciatario, como
sublicenciante, sobre las subregalias puede mermar los recursos de que disponga el
licenciatario para abonar las regalias debidas al licenciante si el licenciatario
incumple sus obligaciones con su acreedor garantizado, en la medida en que ese
acreedor garantizado intente cobrar ¢l mismo las subregalias. Ademas, si el
licenciatario, para pagar las regalias adeudadas al licenciante, cede a este ultimo el
derecho al cobro de un porcentaje de las subregalias que espera cobrar, como
sublicenciante, de sus sublicenciatarios, puede surgir un conflicto de prelacion,
conforme al régimen recomendado en la Guia, entre un acreedor garantizado del
licenciante y un acreedor garantizado del licenciatario. En tal caso, si la cesion de
las subregalias tiene lugar antes de que se otorgue una licencia y se constituya una
garantia real a la que el licenciatario dé eficacia, el licenciatario no tendra derecho a
percibir las subregalias cedidas en el momento de constituir la garantia real, por lo
que el acreedor garantizado del licenciatario adquirira su garantia real sobre las
subregalias, que estara supeditada a la garantia real del acreedor garantizado del
licenciante. En cambio, si la cesion tiene lugar después de ser otorgada una licencia
y de que se constituya una garantia real a la que el licenciatario dé eficacia sobre
todas sus futuras regalias, el licenciante tomara la cesion, que estara supeditada a la
garantia real del acreedor garantizado del licenciatario, y asi el acreedor garantizado
del licenciante también adquirird su garantia real sujeta a la garantia real del
acreedor garantizado del licenciatario (véanse las recomendaciones 13 y 31).

43. El ejemplo que se da a continuacion puede ayudar a ilustrar el problema.
A constituye una garantia real sobre todos sus futuros bienes o regalias en beneficio
del acreedor garantizado 1. A continuacion A adquiere una licencia de propiedad
intelectual del licenciante B y, para pagar las regalias adeudadas a B, el
licenciatario A cede al licenciante B el derecho a cobrar un porcentaje de las
subregalias pagaderas al licenciatario A como sublicenciante. El licenciante B
constituye y hace oponible a terceros una garantia real sobre esas regalias en
beneficio del acreedor garantizado 2. El acreedor garantizado 1 del licenciatario A
prevalecerd, dado que el licenciante B tomo la cesion de las subregalias supeditada a
la garantia real del acreedor garantizado 1 del licenciatario A, y el acreedor
garantizado 2 del licenciante B no puede tener derechos superiores a los del
licenciante B.

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

45. Sin embargo, estas medidas s6lo pueden proteger al licenciante hasta cierto
punto ya que, por ejemplo, los derechos sobre la propiedad intelectual gravada no
pueden estar sujetos a inscripcion en un registro de la propiedad intelectual o tal vez
no sea comercialmente viable que el licenciante prohiba la concesion de
sublicencias, cancele el acuerdo de licencia u obtenga un acuerdo de subordinacién.
Ademas, la prelacidon de una garantia real constituida por el licenciante frente a otra
garantia real constituida por el licenciatario sobre su derecho al cobro de subregalias
estaria sujeta a las reglas generales antes explicadas (véase el parrafo 41).

46. Conviene sefialar que un acreedor garantizado que financie la adquisicion de
un derecho o una licencia de propiedad intelectual puede gozar del grado especial de
prelacion de un acreedor garantizado de adquisiciones. No obstante, ese grado de
prelacion solamente se reconocera cuando exista un conflicto de prelacion entre
garantias reales constituidas por un mismo otorgante sobre el mismo bien. Asi pues,
ese grado de prelacion no podra invocarse en caso de conflicto de prelacion entre
una garantia constituida por un licenciante y otra constituida por un licenciatario.

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

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

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

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

Recomendacion 245!

Prelacion de los derechos de algunos licenciatarios de propiedad intelectual

El régimen deberia disponer que la ejecucion de una garantia real sobre
propiedad intelectual licenciada que se haya constituido antes de otorgarse la
licencia no afectara a los derechos de un licenciatario que sea usuario final de la
propiedad intelectual conforme al acuerdo de licencia, siempre y cuando:

a) Lalicencia no sea exclusiva;

b) La licencia abarque [programas informaticos amparados por derechos de
autor o patentados] [uno o varios derechos exclusivos sobre programas informaticos
amparados por derechos de autor];

c¢) Al concertarse el acuerdo de licencia:

i)  El licenciante se dedique generalmente a conceder licencias no
exclusivas sobre la propiedad intelectual licenciada en condiciones
practicamente idénticas a toda persona que est¢ de acuerdo en cumplir el
acuerdo de licencia conforme a tales condiciones, y el acuerdo de licencia se
base en esas condiciones;

ii)  El licenciatario no tenga conocimiento de que esa licencia se otorga en
violacién de los derechos que tenga el acreedor garantizado en virtud del
acuerdo de garantia; y

d) La propiedad intelectual licenciada y los derechos y obligaciones
dimanantes del acuerdo de licencia no estén adaptados a las necesidades del
licenciatario.

1 Si esta recomendacion pudiera incluirse en la Guia, se insertaria en capitulo relativo a la
prelacion de una garantia real como recomendacion 81 bis. Como recomendacion
especificamente relacionada con los bienes, su texto modificaria la recomendacién 81 c), en la
medida en que fuera aplicable a las licencias de propiedad intelectual.
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