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PROLOGO

1. No llega al medio siglo el tiempo transcurrido desde que se
aprobo entre nosotros la primera regulacion sobre obtenciones vege-
tales hasta el momento presente. En esas casi cinco décadas se han
producido, como es notorio, acontecimientos sumamente relevantes
para la consolidacion y el desarrollo de esta figura juridica que per-
miten mostrar, en extrema sintesis, dos circunstancias que pueden
considerarse inherentes a la misma. Se trata, en primer lugar, de su
plena insercion en el dmbito del Derecho de la propiedad industrial,
tomando como referencia orientadora a la regulacion de las patentes
por producirse también en nuestro caso un supuesto creativo, suscep-
tible de aportar algo nuevo a la realidad sobre la que se proyecta.
Pero, en segundo lugar, y si se quiere con mayor intensidad que la
nota recién descrita, las obtenciones (o, quizd mejor, las variedades)
vegetales han sido objeto paulatino de una delimitacion singular, que
sin desconocer la circunstancia que se acaba de sefialar, conforman
un panorama especifico que evoluciona en relacion directa con sus
propios caracteres, a los que no es ajeno el acelerado proceso de in-
novacion derivado del avance cientifico en la materia.

Prescindiendo ahora de muchos matices, necesariamente ausentes
de esta esquemdtica referencia, no hay asomo de contradiccion entre
las dos proposiciones recién transcritas, aunque sus particulares
efectos puedan resultar, en bastantes ocasiones, divergentes. De este
modo, la insercion de las obtenciones vegetales en el amplio territorio
del Derecho de la propiedad industrial responde, desde luego, a su
sentido institucional y recibe por ello de este sector del ordenamiento
el repertorio de técnicas que le son propias para su oportuna regu-
lacion, dentro de la que resalta, como no podia ser de otro modo, la
tutela ofrecida al obtentor como titular de la concreta obtencion o va-
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riedad. Se trata, como es bien sabido, del derecho de exclusiva, junto
con el que concurren supuestos especificos de proteccion, dotados de
matices relevantes, sin que falten, en fin, otros rasgos configuradores
del sector juridico que nos ocupa, como, de manera muy destacada, el
agotamiento de ese mismo derecho, cuya trascendencia no es posible
desconocer.

Es cierto, sin perjuicio de lo que antecede, que el tratamiento juri-
dico de las obtenciones vegetales viene experimentado modulaciones
destacadas, como consecuencia, entre otros extremos, de su importante
presencia en la realidad economica y de la intensa actividad normativa
que, desde diversas instancias (internacionales y comunitarias, esen-
cialmente), les afecta. No hace falta destacar ahora el curso evolutivo
de esa regulacion, bien conocido por los protagonistas del sector,
cuyas particularidades contrastan, en ocasiones, con el régimen na-
cional, dando lugar a controversias significativas.

Todos esto matices, de necesaria consideracion a la hora de es-
tablecer el régimen de la figura que nos ocupa, provienen, como no
podria ser de otra forma, de su misma esencia, que obliga a evitar la
traslacion plena y automdtica a su dmbito de los principios y reglas
solidamente formulados a propdosito de las patentes, la institucion mds
cercana, al menos en el pensamiento del legislador, segiin es sabido.
De este extremo tenemos suficientes ejemplos en la no larga, pero st in-
tensa trayectoria, relativa a la regulacion de las obtenciones vegetales,
como muestran, sobre todo, los textos internacionales y comunitarios, y
que se pone de manifiesto, con especial cercania a los conflictos surgi-
dos de la prdctica, en esa suerte de «Derecho blando» que representan
las Notas explicativas, formuladas con regularidad por la UPOV.

Con todo, no es unicamente esa esencia de las obtenciones vegeta-
les la que condiciona e impulsa el reajuste normativo y la consiguiente
modulacion interpretativa; se trata también de que en su dmbito se
produce una singular «dialéctica de los intereses», sin paralelo o, al
menos, sin sustancial equivalencia, en las restantes modalidades de la
propiedad industrial, particularmente por lo que se refiere, como acabo
de decir, a las patentes. Hay que destacar, en tal sentido, el relieve del
interés general, a proposito de la seguridad alimentaria, entre otros
extremos; pero, del mismo modo, son relevantes otros intereses, quizd
no generales o publicos, pero st altamente significativos, por su tras-
cendencia economica y por su amplia repercusion social, como son los
propios de los agricultores, sobre cuya base se ha consolidado, en el
dmbito normativo de la figura que nos ocupa, el llamado «privilegio
del agricultor».

Y, por supuesto, no es posible olvidarse, en la enunciacion de
los intereses en presencia del obtentor, cuya posicion juridica debe
delimitarse con la mayor precision posible. No conviene olvidar, en
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este sentido, que el obtentor es, a la vez, protagonista y agente de la
novedad que representa la obtencion vegetal; pero, del mismo modo,
puede ser considerado, bien que en ocasiones de manera indirecta,
impulsor de la evolucion técnica dentro de este destacado asunto. La
necesaria tutela de su posicion juridica se observa con particularidad
intensidad en el Derecho vigente, a pesar de que sus diferentes fases,
en particular por lo que se refiere a la llamada proteccion provisional,
existan dudas relevantes debido, entre otras cosas, a la frecuencia con
la que en su dmbito temporal se observa la ya reseiiada dialéctica de
los intereses.

2. No faltan entre nosotros aportaciones valiosas al estudio de
la amplia temdtica planteada por las obtenciones vegetales, de entre
las que, en los ultimos aiios, ha de destacarse el completo tratado
dirigido por el profesor Angel Garcia Vidal. En esa consistente labor
doctrinal, que, por fortuna, se mantiene con buen tono, se presta espe-
cial atencion a las resoluciones de los tribunales, que han adquirido,
también en Esparia, un considerable protagonismo. Es evidente, por
otra parte, que la Jurisprudencia no opera, ni puede operar, sobre la
base exclusiva de nuestro ordenamiento y ha de atender, desde luego,
a la normativa internacional y comunitaria, repetidamente aludida en
estas lineas, del mismo modo que a la doctrina emanada de organos
jurisdiccionales de superior competencia, como es el caso del Tribunal
de Justicia de la Union europea.

Es, precisamente, una sentencia de este iiltimo organo judicial, en
concreto la de 19 de diciembre de 2019, emitida a propdsito del asunto
C-176/18, la aportacion jurisprudencial mds relevante en el tema que
nos ocupa, con particular incidencia en el terreno de la llamada pro-
teccion provisional del obtentor. No me detendré en exponer el amplio
contenido de este fallo ni los distintos detalles que le dotan de gran
singularidad en el escenario tradicional, no del todo pacifico, sobre la
tutela del obtentor y sobre la indemnizacion que ha de atribuirsele por
aquellos actos realizados en infraccion de su derecho, en particular
los realizados con cardcter propagativo del material de la variedad.

La importancia de esta sentencia no ha pasado desapercibida para
nuestros autores, que le han dedicado atencion en muy diversos foros.
Faltaba, con todo, una aproximacion mds ambiciosa, no solo por la
necesidad de detenerse en los distintos elementos que componen la
doctrina elaborada por el TJUE, sino por la necesidad de insertar ese
fallo dentro de las coordenadas generales del régimen de las obten-
ciones, con particular afectacion del estatuto del obtentor, destacando
el curso evolutivo del problema. Eso es lo que hace Benjamin Saldara
en el libro al que estas lineas sirven de prologo, y lo hace con preci-
sion, rigor y conocimiento de causa, evitando exposiciones prolijas y
detalles innecesarios.
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El autor ya habia mostrado, en diversas publicaciones previas,
asi como mediante su intervencion en jornadas y reuniones sobre las
obtenciones vegetales, una especial preparacion en tema tan esquivo.
En alguna ocasion, concretamente con motivo de la elaboracion de al-
gunos dictdmenes, he tenido la oportunidad de acompariarle, y siempre
he podido apreciar no solo su dominio de la materia, sino también la
acertada comprension de los intereses en presencia dentro del régimen
relativo a la figura que nos ocupa.

Esas virtudes se acrecientan e intensifican con motivo de la ela-
boracion del presente libro, en el que, por necesidades de la cuestion
analizada, alude el Dr. Saldafia a numerosos temas bdsicos, como
sucede, entre otros muchos, a la hora de deslindar, con fina argumen-
tacion, la figura de las variedades vegetales de su «hermana mayor»
en el dmbito de la propiedad industrial, es decir, las patentes. No se
trata, por lo demds, de un deslinde radical y definitivo, como prueba,
entre otras cosas, el tratamiento en los iltimos apartados de la mono-
grafia del contrato de licencia de la variedad, donde comparecen, de
nuevo, algunos elementos propios del Derecho de patentes a través de
las particularidades de su régimen de licencias.

Como elemento distintivo del libro que ahora se publica, desde el
punto de vista tanto sustantivo como metodologico, interesa sefialar,
ademds, la concurrencia en su seno de otras perspectivas distintas
a la que es propia del Derecho de la propiedad industrial. En sus
bien trabadas pdginas, encontramos, asi, referencias a cuestiones
escasamente consideradas por la doctrina, y solo tratadas de manera
limitada por la Jurisprudencia. Me refiero, en tal sentido, al papel que
puede desempenar la disciplina contenida en el art. 85 del Codigo de
Comercio en el contexto de la tension producida entre el derecho del
obtentor, cuando se encuentra en la fase de proteccion provisional, y
el de quienes han explotado la variedad sin fines propagativos, tras la
adquisicion de los oportunos elementos al efecto.

Enriquece también a esta monografia la presencia de reflexiones
provenientes de otras ramas del ordenamiento, como sucede, seria-
ladamente, con las cuestiones de orden procesal y también con las
que son propias del Derecho patrimonial privado. No me detendré en
glosar ambas vertientes, sin dejar de recomendar, por ello, la lectura
atenta de las pdginas en que nuestro autor trae a colacion elementos
de ambas materias, destacando, eso st, la pertinencia de tales reflexio-
nes y su papel relevante para perfilar aspectos bdsicos de la posicion
juridica del obtentor.

3. Podemos concluir, en resumen, que la presente obra repre-
senta una valiosa aportacion para el oportuno esclarecimiento de los
muchos puntos oscuros o, sencillamente, controvertidos que presenta
la posicion juridica del obtentor, verdadero «centro organizador» de
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su amplio y rico contenido. Concurren en el trabajo que publica ahora
Benjamin Saldaria dos caracteres, oportunidad y utilidad, que siempre
deberian ser distintivos de las monografias juridicas. Si a ello se une,
ademds, el rigor imprescindible en el andlisis de las instituciones y
una solida disposicion sistemdtica de las cuestiones estudiadas, el re-
sultado no puede ser sino altamente positivo, desde la perspectiva, por
supuesto, dogmdtica, pero también y, con especial relieve, a la hora
de valorar su trascendencia prdctica.

Estos extremos a los que ahora aludo no constituyen, para mi,
novedad alguna a la hora de presentar esta nueva obra de Benjamin
Saldarfia. Ya habia tenido oportunidad de apreciarlos con motivo de
la elaboracion de su tesis doctoral, que tuve el honor de dirigir, sobre
la accion individual de responsabilidad de los administradores. Ha
cambiado el centro de interés, pero no el acierto en la eleccion del
tema, asi como en el cuidado de su tratamiento doctrinal, y me com-
place destacarlo, con motivo de la publicacion del presente libro, hijo
legitimo, si no me equivoco, de una cuidadosa perspectiva profesional
v de un solido trabajo académico. En la ya larga trayectoria de nuestro
autor, la Universidad ha terminado por ganarle la partida a la Aboga-
cia, y la obra que ahora se publica confirma ese punto de inflexion, que
no debe entenderse de manera exclusiva, si se me permite el término,
a la vista de la atencion con la que el Dr. Saldafia sigue la realidad
prdctica de las instituciones juridicas, integrando en su estudio todos
los elementos, pues ninguno sobra, que conduzcan al mejor resultado
interpretativo. Enhorabuena.

José Miguel EmBID IRUTO



PRESENTACION INSTITUCIONAL
PRESIDENTE ASOVAV

Una de las principales evoluciones que ha experimentado la agricul-
tura del siglo xxi radica en la irrupcion de nuevas formas de gestion de
variedades vegetales protegidas. En una citricultura valenciana donde
conceptos como patente o royalty parecian de ciencia ficcion, de re-
pente surgid la necesidad de garantizar un equilibrio en las relaciones,
en ocasiones conflictivas, entre productores y obtentores/licenciatarios
de variedades con alto valor comercial.

Ante un escenario novedoso caracterizado por la inseguridad juri-
dica, la Asociacidon Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) consti-
tuyd en su seno la Asociacidon de Operadores de Variedades Vegetales
(ASOVAV) con el objeto de servir como canal de intermediacion entre
los distintos agentes de la produccion y comercializacion de aquellas
variedades que cuentan con un sistema de implementacion que favorece
el retorno econdmico de las inversiones inicialmente acometidas, as{
como de interlocucidon ante las administraciones competentes, de tal
manera que todas las partes puedan salir beneficiadas desde el punto
de vista juridico y econdmico.

Paralelamente, la entidad hace hincapié en una labor de ase-
soramiento y acompahamiento dirigida tanto a productores como
a obtentores. En el primer caso, facilita a los agricultores toda la
informacion relacionada con las licencias de obtencidon vegetal, los
tipos de contratos o los sistemas de identificacion y trazabilidad de
la fruta. En cuanto a los obtentores, divulga sus derechos sobre una
variedad vegetal a fin de otorgarle un valor anadido que sea atractivo
para toda la cadena y no exceder los limites legales que comporta
dicha proteccion.
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Durante la breve, pero intensa trayectoria en el ambito de la pro-
teccion de las variedades vegetales, AVA-ASAJA y ASOVAYV han
contado con la inestimable colaboracion de instituciones de acreditado
prestigio que son capaces de aportar luz en este camino. Cabe resaltar,
en este sentido, el permanente apoyo de la Universitat de Valencia en
forma de asesoramiento, elaboracion de informes, coorganizacion de
jornadas informativas e incluso un convenio marco de colaboracion con
un grupo de expertos en esta materia tan especializada. Sin duda, no se
puede entender el avance recorrido en estos aflos sin la participacion
activa, responsable y fundamental de la Universitat de Valencia.

Celestino REcaTaLA Rico
Presidente de ASOVAV



PRESENTACION

Parece evidente, a la vista de los compendios de jurisprudencia
de los altimos anos, que el derecho de obtentor ha contado en Espana
con una praxis judicial hasta cierto punto homogénea en determinados
aspectos. Con ello, nuestras Audiencias han perfilado un panorama,
practicamente sin fisuras, respecto de la proteccion provisional del ob-
tentor y el modo en que su derecho pudiera extenderse sobre el material
cosechado. Como es perfectamente conocido, dicho en este momento
de forma muy sintética, esta doctrina ha significado la aplicacion acu-
mulativa de los efectos de la proteccidon provisional y definitiva del
derecho de obtentor respecto de las plantas multiplicadas en fase de
proteccion provisional. La fijeza de nuestras Audiencias, sin embargo,
ha venido acompanada de una notable litigiosidad en esta sede y, lo que
ha resultado a la postre mas importante, carecia de confirmacion por el
Tribunal Supremo. Llegada la cuestion al Alto Tribunal la respuesta de
este fue formular en el ano 2018 una cuestion prejudicial ante el TJUE,
precisamente en relacion con estas cuestiones nucleares del contenido
del derecho de obtentor. Por lo que respecta a la doctrina cientifica,
como es sabido, su contexto distaba mucho de presentar la unidad de
criterio que si ha existido en sede judicial.

Este estado de cosas ha venido a alterarse Gltimamente, de modo
que se ha generado un cierto desasosiego en los sectores afectados por
esta parte del Derecho, que no solo son los obtentores, sino también
los productores agrarios que explotan ordenadamente variedades am-
paradas por un titulo de proteccion. El desenlace de esta situacion lo
constituye en buena medida, como es sabido, la importante sentencia
del TJUE en el Asunto C-176/18. La resolucion, ciertamente, establece
una doctrina que no parece conciliable con la mantenida hasta ahora por
nuestras Audiencias. En el presente trabajo analizaremos el constructo
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jurisprudencial previo a esta resolucion del TJUE, de forma que pueda
apreciarse el cambio de paradigma que podria producirse en el derecho
de obtentor, asi como las muy notables derivadas de la sentencia.

Propondremos en el presente trabajo solo un ensayo, a modo de
enlace, que pueda conectar estos dos estadios del desarrollo del derecho
de obtentor contemporaneo, previo y posterior a la sentencia del TJUE.
Con dicha proposicion nos centraremos, desde esta suerte de nuevo pa-
radigma, en dos de los problemas nucleares de esta parte del Derecho,
como son la proteccion provisional del obtentor y la posibilidad de
extender su derecho sobre el producto de la cosecha. El aparente nuevo
cariz que ahora toman estas dos cuestiones pensamos que es acorde con
el recto entendimiento del derecho de obtentor, segiin su formulacion
vigente en la norma internacional que es el CUPOV. Sin embargo,
esta nueva lectura del derecho de obtentor no ha de estar exenta de
dificultades en su asimilacion por la jurisprudencia, habida cuenta de
sus derivadas en distintos aspectos clave sobre los que el Reglamento
CE 2100/94 no proporciona respuestas seguras (v. gr. determinacion
de la indemnizacion razonable y regulacion de la relacion juridica en-
tre el titular de la variedad y los operadores derivados del periodo de
proteccidn provisional).

Por estas razones hemos sugerido solo algunos problemas que, a
buen seguro, traerd la asimilacion de esta doctrina. Se trata de dificul-
tades que no solo afectan al jurista, sino que tienen tal vez su mayor
proyeccion en este momento en orden a la planificacion o gestion estra-
tégica de las nuevas obtenciones vegetales. Trataremos, de esta forma,
nuevos problemas en relacion con la determinacion de la indemnizacion
del obtentor por el periodo de proteccion provisional, o aquel relativo a
la muy probable aparicion de usuarios de la variedad no licenciatarios,
en lo que de una forma descriptiva hemos denominado usuarios ex
art. 95 del Reglamento CE 2100/94. La respuesta juridica y en mayor
medida judicial a estas cuestiones es en este momento incierta y, en
todo caso, no parece inmediata desde el punto de vista de la seguridad
juridica. En consecuencia, en el fondo formulamos cuestiones que re-
quieren de un enfoque proactivo y preventivo de los obtentores dentro
de la estrategia de gestion varietal. El trabajo en este punto contiene
una doble lectura, tanto la del inevitable analisis juridico de estos as-
pectos como, por otro lado, la de planear un escenario plausible de unas
nuevas relaciones entre el titular de la variedad y sus posibles usuarios.

El esquema expositivo parte del estudio del objeto de proteccidon
del derecho de obtentor, abundando en la delimitacion del concepto de
«componentes de la variedad», como nicleo esencial del derecho pri-
mario de obtentor. En este recorrido nos referiremos a los presupuestos
de registro de la obtencidon vegetal, pero solo de manera instrumental en
aras de este objetivo. La recta definicion del objeto material del derecho
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de obtentor nos ha de servir para comprender, en mayor medida, el haz
de facultades que comprende, asi como establecer las operaciones y
el tipo de material vegetal al que se extiende el derecho de exclusiva
del obtentor. Constituye este, como podra verse, el nicleo esencial del
cambio de modelo que apuntamos cuya incidencia va méas alla de la
determinacion de las fases del sistema de proteccion en cascada, pues
resulta determinante para entender la base tedrica de la consolidacion
de las plantaciones derivadas del periodo de proteccidon provisional.

Con este analisis previo podremos identificar, en un momento
posterior, determinadas cuestiones inaplazables dentro de esta parte
del ordenamiento. Si bien ha de reconocerse que las cuestiones que
se abordan no agotan la problematica actual en esta sede, si pasan por
ser, a nuestro juicio, aspectos de una trascendencia practica induda-
ble y que no han sido tratados todavia de forma sistematica ni por la
jurisprudencia ni por la doctrina con el suficiente detalle. En buena
medida, por tratarse de situaciones cuya importancia se ha puesto de
relieve solo tras la mentada sentencia del TJUE. Nos referiremos, pues,
a tres cuestiones fundamentalmente. La primera de ellas es la relativa
a la oportunidad razonable de ejercer el derecho la cual, como podra
verse, tiene una vertiente esencial en el aspecto probatorio por cuanto
se plantea normativamente como la probanza de un hecho negativo
para el obtentor. Por ello, hemos ensayado su concreto analisis en
relacion con la regulacion de la carga de la prueba en nuestra Ley de
Enjuiciamiento Civil. En segundo lugar, la determinacion del importe
de la indemnizacion razonable por el periodo de proteccion provisio-
nal a buen seguro resultard controvertida. La posibilidad de que tal
indemnizacion pase a convertirse en la inica herramienta de los obten-
tores respecto de los actos realizados en proteccion provisional, hace
inasumibles los parametros jurisprudenciales actuales de baremacion.
Como consecuencia de los intereses contrapuestos en esta materia y la
praxis jurisprudencial anterior el debate parece ineludible. Sobre esta
materia hemos realizado un anélisis partiendo del fundamento actual
de la reduccion de esta indemnizacidn que nos permita, posteriormen-
te, mantener la necesidad de revision de la misma habida cuenta de la
sentencia en el Asunto C-176/18.

Nos referiremos también a un aspecto de absoluta relevancia para
la gestion estratégica de las nuevas variedades y que pasa por ser el
que, a nuestro juicio, puede traer consigo una mayor dosis de insegu-
ridad juridica. Como hemos apuntado, la aparicion de operadores de
las variedades que acceden a las mismas en el periodo de proteccidon
provisional, introduce un elemento atipico que puede generar disfun-
cionalidades en la relacion habitual entre obtentor y operador. Habida
cuenta de que la forma de acceso en estos casos al uso de la variedad no
es un acuerdo de licencia, puesto que se hace al margen de la voluntad
del titular, se plantea el problema de determinar el régimen juridico
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que ha de regular esta nueva situacion, asi como su propia naturaleza.
La dificultad de esta cuestion hace que en relacion con ello ensayemos
solo tentativamente determinadas posibilidades cuya mayor utilidad en
este momento, tal vez, sea su simple introduccion en el debate juridico
a los solos efectos, en su caso, de su descarte. Con ello, cabria recha-
zar determinadas alternativas menos plausibles en favor de otras mas
habiles para la solucion del problema.

Por @ltimo, en la lectura del trabajo ha de tenerse en cuenta que
el mismo constituye un analisis exclusivamente desde la Optica del
Reglamento CE 2100/94. Las referencias a la normativa espanola,
aun siendo frecuentes, han de entenderse como instrumentales en aras
de una mejor comprension del Derecho comunitario en esta sede. Por
ello, no ha de buscar el lector un analisis sistematico de la legislacion
espaiola, la cual, ademas, carece todavia de un examen en profundidad
respecto de cuestiones tan relevantes como el caracter retroactivo que
le confiere al titulo el art. 44.2 de la Ley 3/2000. Asimismo, el asunto
del reenvio del Reglamento comunitario a la normativa nacional sobre
obtenciones vegetales y, con ello, el caricter supletorio de esta respecto
a la proteccion comunitaria se abordara solo de forma tangencial, en
cuanto resulte de interés para las cuestiones tratadas.

Antes de cerrar esta presentacion es de justicia hacer un reconoci-
miento a las personas que me han brindado un valioso apoyo para la
realizacion de este trabajo. En primer lugar, he de expresar profunda
gratitud a mi maestro el profesor Dr. Dr. h. c. José Miguel Embid Irujo,
sus oportunas reflexiones son, en buena medida, la base de aquello me-
ritorio que pueda contener la obra. He de agradecer su apoyo personal
en la consecucion del libro. También he de referirme a Juan Rafael
Grau Corts, jurista experto en obtenciones vegetales, quien me ha
ensefado buena parte de lo que sé sobre esta materia y con quien sigo
aprendiendo cada dfa. Sirvan estas breves palabras como reconocimien-
to a su trabajo y generosidad intelectual. Mi gratitud he de extenderla
también a la Asociacion Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA),
asi como a la Asociacion de Operadores de Variedades Vegetales
(ASOVAV) y particularmente a sus respectivos presidentes, D. Cris-
tobal Aguado Laza y D. Celestino Recatala Rico. El protagonismo en
los Gltimos anos de ambas entidades es indudable, habiendo fomentado
el debate y reflexion juridica e intelectual sobre las obtenciones ve-
getales. Ha de destacarse, asimismo, su esfuerzo en la defensa de los
productores agrarios junto con una labor conciliadora y armonizadora
de productores y obtentores.

EL AuTOR



CAPITULO I

MARCO NORMATIVO DE LAS OBTENCIONES
VEGETALES. EL DERECHO DE OBTENTOR
COMO DERECHO SUI GENERIS

1. LA OBTENCION VEGETAL EN EL CONTEXTO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Introduccion

La parte de la propiedad industrial que ahora nos ocupa, como dis-
ciplina autbnoma, puede considerarse reciente, en contraste con otras
modalidades pertenecientes a este sector del ordenamiento, como las
patentes o los signos distintivos. Se constata un reconocimiento legis-
lativo especifico mas tardio en sede de obtenciones vegetales, el cual
trae causa, en buena medida, de su gran cercania con las invenciones
patentables lo que supuso, en muchos casos, el uso de esta Gltima figura
como cauce de proteccion juridica de las nuevas variedades vegetales,
pero también como consecuencia de haber tomado el sector del fito-
mejoramiento relevancia econdmica diferenciada con posterioridad a
las patentes .

Esta suerte de postergacion que ha sufrido esta parte del Derecho,
de la que se viene desprendiendo claramente en las Gltimas décadas,

' Al respecto de la evolucion de la mejora vegetal y la aparicion tardia, aunque paralela,
de una normativa especifica que diera cobertura a estas creaciones véase J. A. GOMEZ SEGADE,
«Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de proteccion de las obtenciones vegetales»
en A. GArcia VDAL (dir.), Derecho de las obtenciones vegetales, Valencia, Tirant lo Blanch,
2017, pp. 113-117.



24 BENJAMIN SALDANA VILLOLDO

se ha manifestado, por ejemplo, en una ausencia de regulacion expresa
y autdbnoma de nuestra figura en documentos internacionales clave en
materia de proteccion de la propiedad intelectual, como son el ADPIC
o el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
Sin embargo, es lo cierto que, desde la segunda mitad del siglo pasado,
la Union Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales
(UPOV) se ha convertido en una herramienta unificadora internacio-
nal de extraordinaria importancia para la progresiva coordinacion de
los ordenamientos juridicos de los distintos Estados en esta materia.
A las obtenciones vegetales, sin embargo, se refirid expresamente el
art. 360-1 del Anteproyecto de Ley del Codigo Mercantil, a los solos
efectos de reconocer esta forma de proteccion entre los titulos de
propiedad industrial.

Desde el punto de vista de una clasificacion no estrictamente siste-
matica de las modalidades de propiedad industrial cabria encuadrar las
obtenciones vegetales dentro de las creaciones industriales y, dentro
de esta gran categoria, cabe su inclusion como parte de las creaciones
de carécter técnico, junto a las patentes, modelos de utilidad o la topo-
grafia de los productos semiconductores?. No obstante, como hemos
apuntado, nuestra figura ha recibido a menudo una menor cobertura
como parte de este tipo de creaciones industriales, incluso en deter-
minados documentos marco de caricter internacional en los que las
obtenciones han merecido, hasta cierto punto, un tratamiento marginal.
Muestra de ello es el Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la
Organizacion Mundial del Comercio: Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), de 15 de abril de 1994 (BOE de 24 de enero de 1995). En
el art. 1.2 del citado Acuerdo se hace referencia a que la expresion
«propiedad intelectual» abarca todas las categorias de propiedad in-
telectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II relativa
a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad inte-
lectual. Allf se establecen pautas para el desarrollo normativo por los
Estados del reconocimiento y observancia de, ademas de las patentes,
los derechos de autor, marcas de fabrica o de comercio, indicaciones
geograficas, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado (to-
pografias) de los circuitos integrados o la informacion no divulgada
(secreto empresarial).

Desde el ADPIC se refleja la necesidad de proteccion de las obten-
ciones vegetales como activo de caracter inmaterial, pero no se impone
su regulaciodn a través de un sistema de normas autonomo, distinto del
Derecho de patentes. Puede verse con ello que, en el citado Acuerdo,

2 J. M. OtEro LastrEs, «Introduccion (Introduccion de la propiedad industrial)», en C. Fer-
NANDEZ Novoa, J. M. OTero LASTRES y M. BotaNa AGrA, Manual de la propiedad industrial,
Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 61.
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sin embargo, no se mencionan las obtenciones vegetales como figura
acreedora de desarrollo autobnomo dentro de la propiedad intelectual,
por lo que no se contemplan pautas especificas para su proteccidon por
los Estados, de modo que se carece de un reconocimiento como cate-
goria independiente a efectos de proteccion en el citado Acuerdo. La
alusion a las obtenciones vegetales como categoria la encontramos, sin
embargo, como una referencia indirecta o de mero reenvio dentro de
las previsiones sobre patentes. Las obtenciones vegetales se refieren
dentro del apartado relativo a la posibilidad de excluir la patentabilidad
(art. 27.3 del Acuerdo). Se establece entonces, en relacidn con ello,
que los miembros del Acuerdo podran excluir la patentabilidad de las
plantas o animales excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o animales,
que no sean procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos. Pero,
con todo, el Acuerdo si sefiala la obligacidon para los Miembros de
otorgar proteccidn a todas las obtenciones vegetales mediante patentes,
mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinacion de
aquellas y este.

En consecuencia, se reconoce la necesidad de proteccion de las
obtenciones vegetales, pero no se impone a los Estados su proteccion
mediante un régimen especifico distinto al de las patentes. De este
modo, sin negar la necesidad de proteccidon de las obtenciones vegeta-
les, no se contempla como obligacion de los Estados su reconocimiento
como categoria autonoma dentro de la propiedad intelectual, siendo
viable su inclusion dentro del sistema de patentes. Por lo que respecta
al Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
tampoco se refiere en su art. 1 (ambito de la propiedad industrial) a las
obtenciones vegetales.

En este Gltimo texto fue admitida una nocion amplia de la propiedad
industrial, de modo que resultarfa de aplicacion «no solo a la industria
y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las
industrias agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados o
naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales,
minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas» (art. 1.3). Sin
embargo, todavia en el texto del Convenio de 1979 no se incluye una
referencia expresa a las obtenciones vegetales dentro del objeto de la
propiedad industrial, que si comprende las patentes de invencion, los
modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de
fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la
represion de la competencia desleal (art. 1.2). Sobre ello ha de refe-
rirse, no obstante, que la Unidn de Paris o Unidn General se instaurd
con la prevision de desarrollar acuerdos particulares entre los paises
sobre concretas modalidades de propiedad industrial y es dentro de este
marco en el que surge el Convenio Internacional para la proteccion de
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las obtenciones vegetales (CUPOV), cuyo primer texto se realiza en
Paris en 1961°.

El sistema normativo que ahora estudiamos relativo a las obten-
ciones vegetales, construido fundamentalmente a partir de la segunda
mitad del siglo xx, gira en torno a un concepto especifico que es preci-
samente el de obtencidon vegetal. Es la conformacion del concepto de
obtencion vegetal, como creacidon especifica del intelecto humano, la
que ha propiciado, a la postre, la aparicion final de esta parte del orde-
namiento juridico, progresivamente mejor definida, que es el Derecho
de las obtenciones vegetales. Como venimos apuntando, forma parte
la figura estudiada de aquellos otros desarrollos normativos pertene-
cientes al ambito de la propiedad industrial, especialmente aquellos
relacionados con la proteccion de las invenciones en sentido amplio.
Las obtenciones vegetales, junto con la proteccidon de las patentes y
de la topografia de semiconductores, conforman el nicleo esencial de
la parte de la propiedad industrial vinculada con la proteccion de las
invenciones industriales. Pero se trata de figuras claramente diferen-
ciadas dentro de la propiedad industrial respecto de los signos distin-
tivos y también del diseno industrial, aun pudiendo este Gltimo tener
también relevancia en cuanto a aspectos tales como la fabricacion de
los productos.

Cabe asi destacar, como nota caracteristica de este tipo de derechos
de propiedad industrial, en los que puede verse que se integran plena-
mente las obtenciones vegetales, el hecho de que recaen sobre bienes
de caracter inmaterial y no tienen por objeto simplemente procurar a
su titular el goce y disfrute o uso directo de la invencidn sino, en ma-
yor medida, posibilitar la explotacion del bien inmaterial sobre el que
recaen, por lo que cabe considerar al Derecho de propiedad industrial
como algo més que un simple derecho de propiedad. Asimismo, los
derechos de propiedad industrial tienen la caracteristica de nacer a
través de un acto administrativo de reconocimiento, por lo que cabe
considerarlos como «derechos registrales» y, como es sabido, este tipo
de derechos tienen un caracter territorial, de modo que solo producen
sus efectos respecto de un determinado territorio vinculado con el acto
administrativo del que dimanan®.

El derecho de obtentor, por tanto, resulta plenamente encuadrable
en este contexto de la propiedad industrial, como forma de proteccion
de los bienes inmateriales, lo cual es predicable tanto respecto de las
creaciones industriales técnicas (invencion patentable, modelo de
utilidad o topografias de productos semiconductores) «como de las

3 D. CHanza JorDAN, «El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesion
de las obtenciones vegetales», en P. AMAT LLOMBART (coord.), La propiedad industrial sobre las
obtenciones vegetales y organismos transgénicos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 170-171.

* En este sentido puede verse J. M. OTERO LASTRES, «Introduccion...», op. cit., pp. 56-57.
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creaciones estéticas (disefio industrial) como creaciones de la mente
humana plasmadas en soportes que las hacen perceptibles y utilizables
y que por su importancia econdmica son objeto de una tutela especial».
Dentro de las notas de este tipo de derechos la doctrina también ha
destacado de manera reiterada que se componen de un doble elemento,
como es la entidad inmaterial (corpus mysticum) y el «soporte o puente
sensorial que lo hace perceptible» (corpus mechanicum), siendo estos
dos elementos parte integrante de las creaciones industriales, ya sean
técnicas o estéticas. Otro aspecto que ha de destacarse en este momento
respeto de este tipo de derechos que recaen sobre bienes inmateriales
es el rasgo de que son ilimitadamente repetibles y, precisamente, este
caracter de repetibilidad en la doble dimensidon de corpus mysticum y
corpus mechanicum dota a este derecho de una especial aptitud para
ser poseido de forma simultanea por distintas personas a un mismo
tiempo°.

La patente de invencidn posee un componente tecnologico y de
desarrollo, asi como una exigencia de aplicacion industrial, aunque en
sentido ciertamente amplio como se desprende el art. 9 de la vigente
Ley de Patentes (Ley 24/2015 de Patentes, en adelante LP) y requiere,
como es sabido, también del requisito de la actividad inventiva (art. 8).
La proteccion juridica de la topografia de los productos semiconducto-
res (dentro de la que se encuentran los circuitos integrados)®, regulada
en la Ley 11/1988, es muestra de la necesidad de una especialidad
normativa para conferir una proteccion muy concreta que, dentro de
la propiedad industrial y del ambito de las invenciones, dé cobertura
especifica y diferenciada de las patentes a determinadas creaciones del
ingenio de enorme transcendencia para amplios sectores industriales.
Aqui la especificidad de este sistema de proteccion, entre otras cuestio-
nes, reviste una duracion mas limitada de la tutela que en las patentes
de invencion. El componente tecnologico y de investigacion en esta
modalidad deriva de que la topografia de un producto semiconductor
recibe proteccion en la medida que sea el resultado «del esfuerzo in-
telectual de su creador y no sea un producto corriente en la industria
de semiconductores, para el caso de que la topografia del producto
semiconductor esté constituida por elementos corrientes en la industria

> Todas estas cuestiones quedan expuestas perfectamente en J. M. OTERO LASTRES, «Intro-
duccion...», op. cit., pp. 58-59.

® Como vemos en el preambulo de la Ley 11/1988: «Las funciones de los productos
semiconductores dependen en gran medida de sus topograffas. La estructura y disposicion de
los elementos, asi como de las distintas capas que componen el circuito integrado, lo que en
definitiva constituye su “topografia”, son resultado directo del diseho y representan una parte
importante del esfuerzo creativo, exigiendo su concepcion considerables recursos humanos,
técnicos y financieros. Como consecuencia del proceso necesario, el coste del disefo resulta
ser muy elevado, al requerir el disefo del circuito funcional, el de cada elemento individual
del circuito, el de su disposicion geométrica y el de las interconexiones. Sin embargo, una vez
realizado el diseno, el coste de fabricacion no es elevado».
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que le es propia se protegera solo en la medida en que la combinacidon
de tales elementos, como conjunto, cumpla con los requisitos mencio-
nados» (art. 2.2 Ley 11/1988).

Se trata, pues, en todas las categorias de proteccidon referidas, de
proteger creaciones especificas del intelecto humano que han requeri-
do, progresivamente, la construccion de sistemas normativos propios
que las dotaran de un adecuado marco juridico para su mejor delimi-
tacion, atendida la especial naturaleza del objeto de proteccion. Las
demas figuras del ambito de la propiedad industrial (Derecho de mar-
cas y diseno) diferirian en su niacleo esencial de proteccion (objeto),
asf como en aspectos tan relevantes como la duracion de la tutela. El
legislador, en consecuencia, se ha visto progresivamente obligado a
trazar lineas divisorias entre las distintas formas de propiedad sobre
estas invenciones que configuran bienes intangibles resultado del inte-
lecto humano. Se encuentra latente en la delimitacion de cada una de
ellas la necesidad de equilibrar el interés general en el acceso a estas
innovaciones tecnoldgicas con una adecuada retribucion a sus creado-
res, de modo que se potencie la innovacion tecnolodgica y el progreso
técnico y puedan proyectarse estas mejoras técnicas al conjunto de la
sociedad. La forma de mantener este equilibrio o ponderacion entre
los intereses del titular del derecho y de la sociedad en su conjunto no
es exactamente coincidente en todos los supuestos, por lo que es ne-
cesario perfilar en cada caso de forma distinta los derechos del titular
(contenido, duracion, etc.), en atencion al especial objeto sobre el que
recaen (patente de invenciodn, topografia semiconductores, obtenciones
vegetales).

Pretendemos ahora, simplemente, llamar la atencidon sobre esta
concreta cuestion, esto es, la aparicion progresiva y sistematica de
una serie de especificas creaciones del intelecto humano entre las que
se hallan las obtenciones vegetales que demandan, para su adecuada
regulacion juridica, de un esfuerzo de concrecion y depuracion de las
normas de propiedad industrial. Esfuerzo y tension de las normas que,
finalmente, se consuma con una suerte de paulatina escision en esta
parte del Derecho por la que se crean una serie de pautas especificas
para cada figura. La naturaleza de las obtenciones, como organismos
vegetales autorreproducibles, unido a su estrecha proyeccion sobre el
interés general de la poblacion (abastecimiento humano, produccion
agraria, proteccion de los recursos fitogenéticos, etc.), constituyen
aspectos fundamentales que han requerido de un régimen juridico
especifico de propiedad industrial diferenciado del de las patentes de
invencion.

A través de las distintas figuras de proteccion de la propiedad
industrial queda apuntado como, progresivamente, ha sido necesario
crear regimenes especificos de proteccion en atencidon al desarrollo
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tecnoldgico que ha propiciado la insuficiencia del tradicional régimen
de patentes como via Gnica de regulacion de los resultados del cono-
cimiento humano que poseen un marcado caracter técnico e industrial.
Resulta evidente que la propiedad industrial ha sufrido una paulatina y
profunda segmentacion en el sentido de especializacion de su régimen.
En consecuencia, aquella vocacidon integradora de normas pretéritas
como el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 parece hoy
definitivamente superada por la complejidad y diversidad inherente al
desarrollo tecnoldgico. Una parte significativa de este proceso de es-
pecializacion y de segregacion de figuras con respecto a la patente de
invencion lo constituyen las obtenciones vegetales, cuya ordenacion
se ha realizado, en mayor medida, a través de un proceso legislativo
centralizado desde la Unidn Internacional para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales’, al que nos referiremos seguidamente, y cuya
primera manifestacion en Espana fue la Ley 12/1975 de Proteccion de
las Obtenciones Vegetales®.

No parece cuestionable, en consecuencia, que nuestra figura se
integre plenamente dentro de los derechos de propiedad industrial. As{
se determina, si bien indirectamente, en el art. 35.2 del Acta UPOV
de 1991. Pero es desde el Reglamento CE 2100/94 donde esta cuestion
no ofrece ninguna duda, habida cuenta de los considerandos primero,
segundo, tercero y noveno e, indirectamente, también a la vista de los
considerandos vigésimo segundo y vigésimo quinto, aunque es en la
parte dispositiva de la norma (art. 1) donde se indica expresamente
que la proteccion juridica de las obtenciones vegetales derivada del
Reglamento constituye una forma de propiedad industrial. Respecto
de la doctrina no existen discrepancias en encuadrar esta forma de
proteccion de este modo. Por lo que respecta a la normativa espafnola
(Ley 3/2000), el nimero cuatro de la exposicion de motivos sitlia a las
obtenciones vegetales dentro de la propiedad intelectual e industrial a
que se refiere el art. 149.1.9 de la Constitucion Espafola.

Para el estudio de este ambito de las obtenciones vegetales conviene
que no se pierda de vista esta cuestion, esto es, su analogia, pero tam-
bién su caracter autbnomo, respecto del régimen de patentes.

El anélisis de este régimen juridico demuestra con frecuencia que
nos hallamos ante un sistema de normas que, siendo en muchos casos

7 Puede verse una exposicion de la evoluciéon normativa paralela e interrelacionada del
régimen juridico de la patente y de las obtenciones vegetales en relacion a la material viva
vegetal en J. M. LoPEz ARANDA, S. PArRDO DE TAVERA y A. J. RoDRIGUEZ CARRION, «La propiedad
intelectual sobre la materia viva vegetal y la Ley 3/2000 de régimen juridico de la proteccion
de las obtenciones vegetales», en P. AMAT LLOMBART (coord.), La propiedad industrial sobre
obtenciones vegetales y organismos transgénicos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 51-63.

8 Puede verse un recorrido exhaustivo sobre la legislacion en materia de propiedad indus-
trial en Espana en J. P. Saiz GonzaLgz, Legislacion Historica sobre Propiedad Industrial Esparia
(1759-1929), Madrid, Oficina Espafola de Patentes y Marcas, 1996.





