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1. Dos rasgos marcan esta obra. Uno, la pedagogia con la que se guia al lector
haciendo facil lo dificil. El otro, la valentia que se percibe, no solo por elegir un tema
de tanta complejidad, sino también por articular un discurso siempre critico y
constructivo. El resultado es una monografia excelente, referencia indiscutible en el
sector y cuya mejor forma de honrar es, a mi juicio, entrando en el fondo de sus
muchos planteamientos. Lastima que estos no se culminaran con unas conclusiones
finales, que recapitulasen las muchas y buenas propuestas presentes a lo largo de los
seis capitulos del libro: los dos primeros, sobre la presentacion de las garantias en los
bienes inmateriales y su registro; el tercero, sobre la ley aplicable a las garantias; el
cuarto, sobre el problema concreto de la constitucién; el quinto, sobre la efectividad
de las garantias; y el sexto, sobre el reconocimiento de las garantias constituidas por
leyes extranjeras.

En efecto, el capitulo | cumple las veces de introduccion y presenta a los bienes
inmateriales como objeto de garantias, al margen de su proyeccién internacional. De
este capitulo destaca la claridad con la que se presentan garantias mobiliarias “de
corte clasico” para, después, ya entrar en la “superacion de la legislacion tradicional”.
Basicamente esta superacion nace en los Estados Unidos a través del Uniform
Commercial Code, que cubre todas las operaciones de garantia en la propiedad mobiliaria,
a partir del concepto de security interest y su ejecucion cuando el deudor incumple, a
modo de derecho de prioridad, sin transferencia de la propiedad ni posesion, y sin
extenderse automaticamente a los bienes posteriores. Pero el lector no encontrara una
“pose” sobre que el enfoque innovador es el propio del Derecho estadounidense por el
mero hecho de ser una potencia econémica mundial. No, encontrara un analisis profundo
de una legislacién radicalmente distinta a la europea continental. Baste observar la
perspectiva critica por la falta de coordinacion entre las legislaciones estatales y federal:
patentes, marcas y copyright protegidos a nivel federal; las operaciones de garantias a
nivel estatal. La autora no se limita a centrarse en el Derecho estadounidense, sino que
explica su incidencia en la Guia Legislativa de la UNCITRAL y su enfoque flexible
pensado para garantias sobre todo tipo de bienes.

2. En el capitulo I, la autora afronta con destreza uno de los factores mas importantes
para regular esta materia: la dualidad de registros. Por un lado, en tanto que inmaterial, la
propiedad intelectual debe inscribirse en registros nacionales, en la Oficina de Propiedad
Intelectual de la UE, en la Oficina Europea de Patentes o en la OMPI. Por otro lado, en
tanto que constitucién de garantias, entran en escena el Registro de Bienes Muebles, como
en el caso de Espafia, u otros registros como el Company Charges Register, en el &mbito
anglosajon, la Secretaria del Tribunal de Comercio en Francia, o el Registro de Garantias
del UCC, en Estados Unidos. Este capitulo conserva ese caracter introductorio y ello
hace que algun pasaje pueda resultar excesivamente descriptivo. Pero lo cierto es que el
capitulo termina con un analisis del Registro de Garantias de UNCITRAL, donde la
descripcion da paso de nuevo a la construccion. Este Registro, como sistema de meras
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notificaciones mas que de inscripcién de documentos, es agil y reduce costes, pero no
tiene fe pablica registral ni veracidad sobre el tracto sucesivo. La autora también ahonda
en la necesidad de coordinar estos registros de garantia con los registros de propiedad
intelectual, con mecanismos sobre prioridad en las inscripciones en mas de un registro,
indices de deudores en los registros de propiedad industrial e intelectual e indices de
bienes en los registros de bienes, transmision de avisos entre ambos registros, o la
creacion de un portal comun. En el Marco Comun de Referencia europeo también se
planteaba un sistema de notificaciones con la creacion de un registro europeo de garantias
mobiliarias. Quiza no queda del todo claro por qué se subsume en el epigrafe sobre
UNCITRAL, por mas que se parta de reste modelo; tampoco por qué el citado Marco
merece tanto protagonismo cuando parece un proyecto abandonado. En todo caso, si
quedan claras las recomendaciones de la autora: un sistema registral cruzado con una
clasificacion de indices de bienes y de titulares' y una interconexién de los registros
nacionales, al modo regulado en materia de insolvencia. Se trata de una solucion que debe
saludarse positivamente, que en otros ambitos esta funcionando y que acaba con los
sempiternos debates sobre registros transnacionales.

3. El capitulo 11l ya se centra en aspectos de Derecho internacional privado y, en
particular, en la determinacion de la ley aplicable a las garantias. La primera idea a tratar
es la ausencia de regulacion en los convenios internacionales, con un recorrido por los
convenios de Bernay Paris, los acuerdos ADPIC y los nuevos tratados de libre comercio,
y por el Convenio de Munich sobre patentes europeas.

Por lo que respecta a las normas de Derecho contractual internacional, debe destacarse la
claridad con que se presentan las leyes de policia antes que la propia determinacién de la
ley del contrato. Se trata de un proceder acertado, porque, en el fondo, la ley de policia
tiene una aplicacion prioritaria a cualquier norma de conflicto. La autora plantea una
disquisicion tedrica sobre si muchas de estas normas son leyes de policia del Reglamento
“Roma I” 0 normas aplicables por el estatuto real del articulo 10.4 CC. En este contexto,
concluye que el articulo 48 de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento
es una ley de policia, cuando establece que el titular de un derecho de propiedad industrial
e intelectual no puede renunciar a su derecho ni ceder su uso o explotacion sin
consentimiento del acreedor. Se trata de una reflexion interesante pero falta de un analisis
de la estructura de una ley de policia. En el citado articulo 48 no estd presente una
delimitacién del &mbito espacial de aplicacion de la ley de policia, solucionado por la
autora con una referencia a los bienes inscritos en Espafia. Tampoco ninguna expresion
del legislador que ayude a deslindar normas imperativas (simple o contractualmente
imperativas) de leyes de policia. Expresiones utilizadas en otros ambitos y que aqui no
aparecen, del tipo “sea cual sea la ley aplicable”, o “con independencia de la ley extranjera
aplicable”. De hecho, no alcanzo a ver por qué el titular del bien y el acreedor hipotecario
no podrian elegir una ley extranjera, que dispusiera que la cesion de uso o explotacion no
precisa de consentimiento del acreedor, al margen de lo que disponga la ley espaiiola.
Tampoco veo qué interés general de organizacién politica, econdmica o social esta
presente para elevar normas de este tipo a ley de policia en sus efectos inter partes.

Tras el recorrido por las cuestiones contractuales, la autora prosigue con el estudio del
Reglamento “Roma II” y con un planteamiento sugerente: cual es la ley aplicable a las
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acciones de titulares de garantias contra infractores de derechos de propiedad inmaterial
garantizados. Se trata de un epigrafe de construccién tedrica, pero con un indudable
interés practico, puesto que el acreedor garantizado serd uno de los mas interesados en
que no exista infraccion a los derechos de la propiedad intelectual, por la pérdida que ello
supone en su garantia. Es verdad que en ocasiones se salta del Derecho internacional
privado al Derecho material comparado, pero siempre de forma hilada. Como también lo
esta el tratamiento de la cuestion en relacién con los derechos unitarios, al margen de que
la garantia esté o no inscrita. Tal vez hubiese sido oportuno reforzar qué cuestiones estan
unificadas por el Derecho de la UE y cuales todavia deben solucionarse por las leyes
nacionales en el Reglamento “Roma I1”.

El capitulo termina con el estudio de los aspectos reales y, en particular, del articulo 10.4
del CC. Después, la autora da un viraje en la estructura y prefiere ir por paises. Toda una
leccion de Derecho internacional privado comparado, aunque se podria sugerir una
estructura segun los distintos modelos normativos presentes, en lugar de por paises. Se
evitaria, asi, epigrafes estéticamente discutibles como “otros Estados” (una especie de
“cajon de sastre”) y, sobre todo, un nuevo epigrafe diferenciado sobre la situacién en
paises de common law, donde se vuelve a estructurar el analisis por Estados, pero ya no
solo para los aspectos reales sino también para los contractuales y extracontractuales.

4. El capitulo IV tiene algunos de los pasajes cumbres del libro. Se trata la constitucion
de la garantia (poco aporta el subtitulo “perspectivas de evolucion) y se hace con un
objetivo claro: valorar la oportunidad de crear una norma de conflicto especifica a tal fin.
Para ello, la autora analiza los distintos intereses en presencia, punto de partida acertado
donde se ponderan intereses publicos y privados, la disponibilidad del crédito
garantizado, la seguridad del trafico y la adecuacion al mercado interior. Como alternativa
a la lex loci protectionis, se propone la ley del Estado de residencia habitual del otorgante
de la garantia. Todo ello frente al alcance limitado de la lex registri, cuyos principales
inconvenientes son la falta de seguridad juridica y la complicacion en la realizacion de
estas operaciones.

En este contexto, la autora destaca que la eleccion de ley aplicable, en el marco de los
aspectos reales, tampoco es la mejor solucion por los costes de la negociacién y la
integracion de todos los acreedores. Tal vez aqui se muestra demasiado radical en su
conclusion contraria a la autonomia de la voluntad. De hecho, entre lineas claramente se
deja ver que admitiria una solucién ya predicada en nuestra doctrina, segin la cual la
autonomia de la voluntad para aspectos reales podria jugar en sus efectos inter partes,
pero no en su oponibilidad frente a terceros.

5. EIl capitulo V se refiere a la efectividad de las garantias, partiendo del amplio
reconocimiento de la lex loci protectionis. Ello implica adaptar los sistemas registrales y,
en particular, el Registro espafiol de Bienes Muebles. En particular, se propone que este
Registro pueda convertirse en un registro general de garantias, siguiendo el modelo de
UNCITRAL. Esta solucidn se dificulta en relacion con los bienes unitarios. Por ejemplo,
en relacion con la marca de la UE, pueden aplicarse hasta 27 leyes distintas en funcién de
donde se encuentre la sede o domicilio del titular de la propiedad. Solo, subsidiariamente,
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se aplica el Derecho espafiol por estar la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE en
Espana.

La densidad del analisis de la situacion de insolvencia se observa en titulos quiza un tanto
oscuros como “Critica al primer y tercer enfoque hibrido de UNCITRAL”. También, en
una separacion no nitida en epigrafes de la oponibilidad frente al “administrador
concursal” y la oponibilidad “en el concurso”. A pesar de ello, se abre paso un estudio
impecable del Reglamento europeo de insolvencia y de la localizacién de los bienes
unitarios alli donde se encuentre el centro de intereses del deudor. Si este centro se
encuentra en un tercer Estado, se defiende que el bien se adscribira al primer
procedimiento abierto en la UE. Una solucion clara, pero que exigiria una reflexion sobre
la paradoja de que el bien no se localiza en el Estado miembro donde se abre un concurso
“territorial”. También se realiza un minucioso estudio sobre la ubicacion de la propiedad
industrial nacional, localizada en el Estado protector, y de la propiedad intelectual,
localizada en el Estado de residencia habitual del titular.

A partir de estas normas de ubicacion de bienes inmateriales, ya se sabré si se adscribe a
la masa de un concurso principal o de un concurso territorial. También, si queda protegida
por las normas de inmunidad recogidas por el Reglamento europeo de insolvencia. La
autora analiza las vacilaciones del citado Reglamento y de la jurisprudencia en torno a
esta cuestion, para concluir, a mi juicio con acierto, que esas normas son Derecho material
de la UE que establecen la no afectacion de las garantias por la apertura del concurso. No
son, por el contrario, normas de remision a la lex rei sitae. Si se echa en falta una
referencia a la Ley Concursal, aplicable cuando el deudor no tiene su centro de intereses
principales en la UE o cuando la lex causae es la de un tercer Estado. En estos casos de
forma indubitada hay una remision a la ley de situacion de la propiedad.

6. En el capitulo VI se analiza el reconocimiento de las garantias constituidas conforme
a una ley extranjera, precisamente por partir de la ley de residencia habitual del otorgante
y no de la lex loci protectionis. Al inscribirse en el Estado donde estd registrada la
propiedad, resurgen problemas clasicos de transposicion de instituciones respecto de
derechos reales que no son tipicos en el ordenamiento espafiol. La autora aboga por la
busqueda de equivalencias entre derechos reales con base en el articulo 61 de la Ley de
cooperacion juridica internacional. Este precepto permite una “adaptacion” (antes se
llamaba “transposicion de instituciones™), que podriamos Ilamar de minimos, porque no
pueden derivarse mas efectos que los dispuestos por el Derecho del Estado de origen. El
lector encontrard algin ejemplo de “adaptacion” en estos términos de minimos en el
marco de la floating charge. Estoy de acuerdo con el analisis de la autora, salvo en alguna
cuestion oscura de estructura, con referencias al “Derecho espafiol y europeo” (mejor
estatal), en un epigrafe distinto de aquel en el que hace un paralelismo con el Reglamento
europeo de sucesiones.

En todo caso, la autora supera con éxito el handicap de la falta de armonizacién en la UE

y recomienda una intervencion legislativa en busca de un concepto funcional europeo de
garantias, cuando no la creacion de una garantia europea al respecto.
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7. Llegados a este punto, el lector terminara convencido de la calidad de la obra, de la
valentia en los tratamientos de la autora, y de la pedagogia en explicar cuestiones oscuras.
Comprendera por qué la tesis de la que deriva esta monografia fue galardonada con el
Premio “Mariano Aguilar Navarro”, que otorga la Asociacion Espanola de Profesores de
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Entenderd que esta resefia ha
decidido entrar en el fondo, no con un animo critico, sino con el de ensalzar esas
monografias “auténticas”, que merecen ser leidas y discutidas. Esas obras que logran un
equilibrio entre clasicismo e innovacién y que ofrecen poso y reflexion sobre principios
estructurales de la disciplina: la territorialidad, la inscripcion, la oponibilidad, la
inmaterialidad. Casi nada, en tiempos donde se estila méas la “hiperregulacion” y los
andlisis coyunturales.

Angel Espiniella Menéndez
Universidad de Oviedo
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