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PATENTABILITY, DEPENDENCE AND
SIMULTANEOUS PROTECTION
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RESUMEN

En una industria tan importante para nuestro sector productivo como es la del fitomejora-
miento, ha sido recurrente el debate sobre la posibilidad de patentar las variedades vegetales;
discusion que ha retomado fuerza en los Ultimos afios fruto de la reduccion del alcance de la
proteccion de los derechos de obtencion vegetal, derivada de la sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Union Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, «Club de Variedades
Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martinez Sanchis». De todo el conflicto planteado sobre
la patentabilidad de determinadas innovaciones vegetales, se observa que en este sector es
frecuente que surjan interacciones entre diferentes modalidades de propiedad industrial ge-
nerando situaciones de dependencia entre derechos o incluso simultaneidad para reforzar la
proteccion de la innovacion. Conforme a este contexto se plantea el presente trabajo con el
objetivo de ahondar en las principales cuestiones derivadas de la configuraciéon de un contrato
de licencia con objeto plural fruto de una situacion de dependencia o simultaneidad entre de-
rechos de propiedad industrial.
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ABSTRACT

In an important industry as plant breeding, the debate on the possibility of patenting plant
varieties has regained strength recently as a result of the reduction in the scope of protection of
plant variety rights, as a consequence of the judgment of the Court of Justice of the European
Union of 19 December 2019, case C-176/18, «Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adol-
fo Juan Martinez Sanchis». From all the conflict raised on the patentability of certain plant inno-
vations, it can be seen that in this sector it is common for interactions to arise between different
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types of intellectual property rights, generating situations of dependence or even simultaneity
in order to strengthen the protection of innovation. In this context, the aim of this paper is to
examine the main issues arising from the configuration of a license with a plural object resulting
from a situation of dependence or simultaneity between intellectual property rights.

Keywords: patentability, dependence and simultaneity.
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I. INTRODUCCION: LA PATENTABILIDAD
DE INNOVACIONES VEGETALES

En una industria tan importante' como la del fitomejoramiento, ha sido
recurrente el debate sobre la posibilidad de patentar las variedades vegetales;
discusion que ha retomado fuerza en los tltimos afios fruto de la reduccion del
alcance de la proteccion de los derechos de obtencion vegetal?, derivada de
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 19 de diciembre
de 2019, asunto C-176/18, «Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo
Juan Martinez Sanchis»?.

! La importancia del sistema de proteccién comunitaria de las obtenciones vegetales es tal que, sin su
aportacion, la produccién de cultivos herbdceos hubiera disminuido mds de un 6 por 100 en la Unién Europea.
A esta disminucién se hubiera sumado la reduccién de mds de un 2,5 por 100 y 4,5 por 100 respectivamente en
la produccidn de frutas y verduras. En datos macroecondmicos, la contribucién de los cultivos protegidos por el
sistema comunitario de obtenciones vegetales al Producto Interior Bruto de la Unién Europea supera los 13.000
millones de euros, generando mds de 90.000 puestos de trabajo directos y més de 800.000 puestos de trabajo
indirectos. La importancia del sistema de protecciéon comunitaria de las obtenciones vegetales se ve incluso
reflejada en las condiciones econdmicas de los trabajadores del sector horticola cuyas retribuciones son un 11
por 100 superiores como consecuencia de la implementacion de esta modalidad de propiedad industrial. Los
beneficios no son sélo de cardcter econdmico, sino que ademds contribuyen al cumplimiento de los objetivos
del Pacto Verde de la Comisién Europea mediante la reduccién de las emisiones de gases de efecto invernadero
del sector agricola en més de 60 millones de toneladas al afio y la reduccién del consumo del agua en el sector
agricola de mas de 14.000 millones de metros ctbicos. Ello indirectamente repercute en una mayor eficiencia
del sector, mediante la reduccion de costes y de precios de venta que redunda ineludiblemente en beneficio de
los consumidores y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta in-
formacion se ha extraido del informe de la EUIPO denominado «Impacto del sistema de protecciéon comunitaria
de las obtenciones vegetales en la economia y el medio ambiente de la UE» publicado el pasado mes de abril
de 2022. Respecto del impacto de los criticos véase GARCIA MARTINEZ, MAR{ VIDAL (2022), pdgs. 475-503;
BORRAS (2020), pags. 33-51.

2 Sobre el alcance de los derechos de obtenciones vegetales, véase PALAU RAMIREZ (2007), pags. 1103-
1122; PALAU RAMIREZ (2011), pags. 256-269; PETIT LAVALL (2011), pags. 9-29; PETIT LAVALL (2017), pags.
533-574; GUILLEM CARRAU (2014), pags. 49-62.

3 ECLL:EU:C:2019:1131. Para no ser reincidente en una cuestion extensamente abordada por nuestra
doctrina y jurisprudencia, me limitaré a recordar que en la citada sentencia el Tribunal de Justicia de la Unién
Europea se consideré que los actos de multiplicacion realizados por un vivero y la ulterior venta de dichos
componentes de la variedad a un agricultor, durante el periodo que versa desde la solicitud hasta la concesién
del titulo, no puede considerarse como un empleo no autorizado del material vegetal, debido a que durante ese
periodo el TIUE considera que el titular no puede prohibir la realizacion de esas actuaciones, dado que su titulo
atin no es definitivo y no dispone de ius prohibendi (apartados 44 y 45 STJUE 19 diciembre de 2019). Esta
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El debate de la patentabilidad de las innovaciones vegetales, que surgi6 a
principios del siglo xx en Estados Unidos ante la posibilidad de patentar deter-
minado material vegetal®, ha ido concretandose con el paso del tiempo ante la
incidencia del Acta del CUPOV de 19917, el Reglamento 2100/94, 1a Directiva
98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a
la proteccidn juridica de las invenciones biotecnoldgicas (en adelante Directiva
98/44/CE), el Convenio de Munich sobre Concesién de Patentes Europeas, de
5 de octubre de 1973 (en adelante CPE) y el Reglamento de Ejecucion del CPE
(en adelante Reglamento CPE) que impiden que una variedad vegetal —con-
siderada stricto sensu conforme al CUPOV y al Reglamento 2100/94°— sea
protegida por el sistema de patentes al exigirse su protecciéon mediante un dere-
cho de obtencién vegetal [arts. 92.1 ROV, 4.1. Directiva 98/44/CE y art. 53.b)
CPE]’. De ello se infiere que aquel material vegetal que no retna las condicio-
nes para ser considerado como una verdadera variedad vegetal, podra protegerse
por el sistema de patentes como producto o de procedimiento, siempre y cuando
redna los requisitos de patentabilidad®.

interpretacion del TJUE supone un importante cambio de paradigma en el sector obtentor, por cuanto vacia
de contenido la proteccién en cascada del derecho de obtencién vegetal. La incidencia de la citada sentencia
del TJUE va mds alld de la afectacién a la proteccion en cascada y afecta a cuestiones tan relevantes como la
proteccion provisional del derecho de obtencidén vegetal y la compatibilizacién de las acciones de los articulos
94 y 95 del Reglamento 2100/94 aceptada por nuestra jurisprudencia de Audiencias Provinciales; cuestion que
serd analizada mds adelante, por su importancia e incidencia respecto del contrato de licencia sobre la solicitud
de proteccion. Sobre esta cuestion, véase, CORBERA MARTINEZ (2021), pags. 307-308

* Curto PoLo (2020), pag. 155; BOTANA AGRA (1979), pags. 28-54.

> Como se observa, en materia de obtenciones vegetales resulta de aplicacion, en el &mbito internacional,
el Convenio Internacional para la proteccion de las obtenciones vegetales, de 2 de diciembre de 1961, revisado
en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 (en adelante CU-
POV) y, en la Unién Europea, el Reglamento (CE) N.° 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la
proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales (DO n ° L 227 de 1.9.1994, en adelante Reglamento (CE)
N.?2100/94 o Reglamento de base o ROV). El Reglamento (CE) N.° 2100/94 se desarrolla, en algunos aspectos,
por lo dispuesto en el Reglamento (CE) N.° 1768/95 de la Comisién de 24 de julio de 1995 que, a su vez, ha
sido modificado por el Reglamento (CE) N.° 2605/98 de la Comisién de 3 de diciembre de 1998 que modifica
el Reglamento (CE) N.° 1768/95 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exencién agricola contem-
plada en el apartado 3 del articulo 14 del Reglamento (CE) N.° 2100/94 del Consejo relativo a la proteccion
comunitaria de las obtenciones vegetales (DO n ° L 328 de 4.12.1998). Asimismo, en el dmbito nacional, en
materia de obtenciones vegetales se deberd atender a lo dispuesto en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen
juridico de la proteccion de las obtenciones vegetales (Publicada en BOE nim. 8 de 10/01/2000. Referencia:
BOE-A-2000-414, en adelante LOV) y en el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de proteccion de obtenciones vegetales (Publicado en BOE nim. 265 de 05/11/2005. Referencia:
BOE-A-2005-18264, en adelante RLOV).

® Curto PoLo (2020), pags. 180 y 184; GuiLLEM CARRAU (2014), pag. 53.

7 MuNoz CADENAS (2015), pag. 162. Véase, igualmente, en el mismo sentido, GUILLEM CARRAU (2011),
pag. 263; GuiLLEM CARRAU (2013), pags. 159-182.

8 MuRNoz CADENAS (2015), pags. 162-164; CurTo PoLo (2020), pdg. 174. Podran ser objeto de patente,
siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad: las secuencias genéticas apartadas de su entorno
natural u obtenidas a través de procedimientos técnicos, los microorganismos en su acepcién mds amplia como,
por ejemplo, los hongos, las algas, las bacterias y los protozoos; los productos obtenidos a través de procedi-
mientos microbioldgicos; las células vegetales objeto de modificacion genética; y los vectores y marcadores que
habiliten la mutagénesis vegetal. Asimismo, también podran ser objeto de patente aquellas plantas manipuladas
por la accién humana siempre y cuando no sean consideradas como verdaderas variedades vegetales a efectos
del CUPOV vy el Reglamento 2100/94, no hayan sido obtenidas a través de un procedimiento esencialmente
biolégico (en todo caso, podran ser fruto de un procedimiento técnico) y cumplan con los requisitos de patenta-
bilidad. Respecto de las patentes de procedimiento es necesario distinguir entre procedimientos esencialmente
biolégicos y procedimientos microbioldgicos. Los procedimientos microbioldgicos son aquellos en los que a
través de su utilizacion —ad ex. transformacion de una determina secuencia genética, integracion de células—
se modifica u obtiene nueva materia microbioldgica (art. 2.1 Directiva 98/44/CE). Tanto estos procedimientos
como los productos obtenidos a través de los mismos, podran ser objeto de patente, siempre y cuando cumplan
con los requisitos de patentabilidad (art. 4.3 Directiva 98/44/CE). Por su parte, los procedimientos esencialmen-
te bioldgicos son aquellos que consisten exclusivamente en fendmenos naturales como el cruce o la seleccion,
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En los dltimos afios, el foco se ha puesto en la patentabilidad de los proce-
dimientos esencialmente bioldgicos y los productos obtenidos por dichos pro-
cedimientos. Sobre la posibilidad de patentar los procedimientos esencialmente
bioldgicos, la Alta Camara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (en
adelante, ACOEP) en sus asuntos G 2/07 y G 1/08 confirmé que un procedimien-
to serd esencialmente bioldgico cuando la realizacién del cruce y seleccion del
genoma sea fruto exclusivamente de la interaccion entre fenémenos naturales
(art. 2.2 Directiva 98/44/CE). De esta suerte, no se estard ante un simple proce-
dimiento biol6gico cuando en el momento del cruce o seleccién del genoma se
produzca una actuacién humana que implique una modificacion técnica esencial
e introduzca un cambio en el genoma del material vegetal obtenido. Esta premisa
es esencial por cuanto estos procedimientos biolégicos podran patentarse®.

Respecto de la patentabilidad de los productos obtenidos por procedimien-
tos esencialmente bioldgicos, la Alta Camara de Recursos de la Oficina Europea
de Patentes en las decisiones G 2/12 (tomate II) y G 2/13 (brécoli II), ambas
de 25 de marzo de 2015, admiti6 la patentabilidad de variedades vegetales ob-
tenidas mediante esta clase de procedimientos'’. Sin embargo, el impacto que
tuvieron estas resoluciones desembocé en la modificacion de la Regla 28.2 del
Reglamento CPE que pasé a excluir la patentabilidad de aquellas plantas ob-
tenidas directamente a través de un procedimiento esencialmente bioldgico!!.

Seguidamente, en 2018, fruto de la modificacion de la citada Regla 28, se de-
nego la solicitud de patente sobre una determinada variedad de pimiento obtenida
a través de un procedimiento esencialmente bioldgico. El solicitante del titulo, no
satisfecho con el resultado, planted un recurso ante la ACOEP como consecuencia
de la contradiccion existente entre los articulos del CPE y la comentada Regla
28.2 del Reglamento CPE. En este caso, la ACOEP en su decision T 1063/18 (pi-
mientos ), de 5 de diciembre de 2018, admitio la patentabilidad de esta variedad
obtenida directamente de un procedimiento esencialmente bioldgico al considerar
que su interpretacion del articulo 53.b) CPE, conforme a las decisiones G2/12 (to-
mate II) y G2/13 (brécoli 1I), debia prevalecer ante la Regla 28.2 del Reglamento
CPE; todo ello conforme a lo establecido en el articulo 164.4 CPE que considera-
ba inaplicable la mencionada Regla del Reglamento CPE 2.

en los que la regla técnica depende de factores bioldgicos incontrolables por los seres humanos (art. 2.2 Directi-
va 98/44/CE). Esta clase de procedimientos estdn excluidos de patentabilidad [art. 53.b) CPE y art. 4.1 Directiva
98/44/CE]. Ahora bien, cuando exista una accién humana en un procedimiento esencialmente biolégico que
suponga un cambio técnico esencial para obtener un determinado resultado, no se estard ante un procedimiento
integramente derivado de fenémenos naturales, por lo que esta clase de procedimientos podran patentarse (Re-
gla 26.5 Reglamento CPE). La Directiva 98/44/CE no exige una determinada implicacién de la accién humana
en el resultado, sino que considera suficiente su existencia para habilitar la proteccion mediante el derecho de
patentes al entender que ya no se estard ante un procedimiento esencialmente bioldgico.

° Curto Poro (2020), pdgs. 195-198; BREGA (2008), pag. 162; WURTENBERGER, VAN DER Koo,
KiewieTt, EKvaD (2021), pag. 10. Asimismo, en la actualidad existen otros procedimientos en los que no se
produce el cruce o seleccién del genoma, sino que se obtienen modificaciones genéticas en el material vegetal
sin producir una integracion de genes como, por ejemplo, sucede con la técnica CRISPR/Cas u otras técnicas de
mutagénesis inducida, que también podrdn ser objeto de proteccién por el derecho de patentes. De todo ello se
infiere que, en esta sede, el problema reside en identificar los verdaderos procedimientos esencialmente biol6gi-
cos para poder distinguirlos de aquellos en los que exista interaccion humana en la fase de cruce y seleccion y
asi poder determinar si procede aplicar la exclusion de la patentabilidad. Sobre esta cuestion, véase, igualmente,
ASENSI MERAS (2023), pags. 136-181.

10" Currto PoLo (2020), pags. 203-204; METZGER (2014), pag. 89; GIRARD, NOIVILLE (2014), pag. 85.

" Curto PoLo (2020), pags. 204-206.

12 'WURTENBERGER, VAN DER Kooy, KIEWIET, EKVAD (2021), pag. 11.
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Esta resolucidn causo estupor en los diferentes integrantes del CPE y motiv6
que se planteara un nuevo recurso ante la ACOEP para tratar de resolver algunos
interrogantes surgidos tras el mencionado caso T 1063/18. Esta vez, la ACOEP,
en su decision G 3/19 (pimientos II), decidié excluir de patentabilidad de los
productos obtenidos a través de un procedimiento esencialmente bioldgico.
Tanto la propia Regla 28.2 del Reglamento CPE como la evolucion legislativa y
las practicas administrativas que han surgido en los Estados contratantes desde
la decisién G 2/12 (tomate II) y G 2/13 (brocoli 1) inducen al pensamiento de
que el articulo 53.b) CPE debe considerarse conforme a la Regla 28.2 del Re-
glamento CPE e interpretarse en el sentido de que también excluye de patentabi-
lidad los productos obtenidos directamente a través de procesos esencialmente
biolégicos. Asimismo, la ACOEP establecio que esta decision no tendria efectos
retroactivos, por lo tanto, aquellas patentes europeas concedidas y solicitadas
antes del 1 de julio de 2017 no se verian afectadas por esta decision que impide
su patentabilidad. Por lo que el caso G 3/19 (pimientos II), supuso la armoni-
zacion de los criterios relativos a la patentabilidad de las variedades vegetales
obtenidas mediante procesos esencialmente bioldgicos '°.

Este contexto ha planteado si los efectos de la sentencia del TJUE de 19 de
diciembre de 2019 pueden provocar una huida al sistema de patentes. Pues bien,
si se optara por proteger las innovaciones vegetales por el sistema de patentes,
deberia realizarse respetando los cauces que impiden la patentabilidad de las
variedades vegetales strictu sensu. Y no solo eso, sino que también seria nece-
sario replantear los principios basicos del sistema de patentes, asi como la dife-
renciacion entre descubrimiento e innovacién y los requisitos de patentabilidad
aplicables al material vegetal, al tratarse de materia viva'4. Ello solamente seria
posible a través de un esfuerzo de sistematizacién y armonizacion del derecho
de patentes que, lamentablemente en la actualidad, parece complicado. Sin em-
bargo, si el derecho de obtencidén vegetal sigue evolucionando conforme a las
conclusiones expuestas en la STJUE de 19 de diciembre de 2019, este replan-
teamiento pasaria de ser una mera suposicion para erigirse como una verdadera
necesidad en aras de poder mantener el equilibrio entre los intereses particulares
y generales, que poco a poco se estd debilitando en perjuicio de los titulares de
los derechos de obtencién vegetal.

De todo lo anterior, se observa que en la industria del fitomejoramiento es
frecuente que surjan interacciones entre diferentes modalidades de propiedad
industrial generando situaciones de dependencia entre derechos o incluso si-
multaneidad de proteccion para reforzar las innovaciones vegetales. Conforme
a esta situacion, se plantea el presente trabajo con el objetivo de ahondar en las
principales cuestiones derivadas de la configuracion de un contrato de licencia
con objeto plural fruto de una situacion de dependencia o simultaneidad entre
derechos de propiedad industrial.

13 Curto Poro (2022), pags. 185-190.
% Ibid., p. 43.
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II. SITUACIONES DE DEPENDENCIA
1. Obtencion vegetal dependiente de una patente

En el sector obtentor subyace un importante problema auspiciado por los
bloqueos en la explotacién de derechos de obtencidn vegetal dependientes de
innovaciones vegetales protegidas por el Derecho de patentes. En este sentido,
la doctrina alemana alude a la existencia de dos mercados: los upstream en los
que se investigan secuencias genéticas de plantas y se les asignan ciertas pro-
piedades que son importantes para el fitomejoramiento; y los downstream en los
que los fitomejoradores venden sus variedades. La situacién de bloqueo suele
producirse en el mercado downstream por cuanto el titular de la nueva variedad
no puede explotarla al depender de otra patente biotecnoldgica desarrollada en
el mercado upstream. Ante la negativa del titular de una patente para autorizar
la explotacion de un derecho de obtencién vegetal dependiente, el titular de la
nueva variedad no podra competir en el mercado downstream.

En el sector de las semillas, es habitual que las multinacionales registren
un gran nimero de innovaciones vegetales por el sistema de patentes para blo-
quear la explotacién de nuevas variedades vegetales dependientes de sus inno-
vaciones. La doctrina alemana denomina a este bloqueo como la tragedia de los
anti-comunes, derivada de la infrautilizacién de la nueva variedad vegetal como
consecuencia de la necesidad de incurrir en multiples gastos para solicitar la
autorizacion de los titulares de las patentes biotecnolégicas de las que derivan
y dependen . Ante esta situacion, es necesario matizar algunos de los aspectos
mads importantes de la explotacién de un derecho de obtencién vegetal depen-
diente de una patente.

En este sentido, ADPIC habilita la posibilidad de limitar el Derecho de pa-
tentes siempre y cuando se justifique legalmente (art. 30 ADPIC). Por su parte,
la Directiva 98/44/CE habilita la utilizacién, con fines experimentales, del ma-
terial vegetal protegido de una patente biotecnoldgica [arts. 12.3.b) y 13.3.b)
Directiva 98/44/CE]. Ello no supone el reconocimiento de la figura del privile-
gio del obtentor en materia de patentes, simplemente se traduce en la facultad
de poder utilizar las patentes biotecnoldgicas con fines experimentales. Esta
limitacién del derecho de una patente biotecnoldgica se ve compensada con la
necesidad de exhibir una licencia del titular de la patente inicial de la que depen-
de el nuevo material vegetal para poder explotarlo.

Ello difiere del privilegio del obtentor, debido a que la explotacién de nuevas
variedades vegetales obtenidas al amparo de esta exencidn no siempre exigird la
autorizacion del titular de la variedad inicial. Al amparo del privilegio del obten-
tor, la persona que cree o descubra una nueva variedad vegetal podré explotarla
sin necesidad de solicitar la autorizacion del titular de la variedad inicial, salvo
que se obtenga una variedad esencialmente derivada, una variedad que no se
distinga claramente de la variedad inicial o una variedad cuya reproduccion re-
quiera el empleo reiterado de la variedad inicial, en cuyo caso si serd necesaria
la autorizacién del titular de la variedad inicial '°.

'3 HERRING (2013), pags. 135-138; GIRARD, NoIVILLE (2014), pags. 114-115.
' Curto PoLo (2020), pags. 123-125 y 242-243.
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Ante la negativa del titular de la patente para autorizar la comercializacion
de una variedad vegetal desarrollada a partir de su invencién, podra solicitarse
la concesién de una licencia obligatoria no exclusiva (art. 12 Directiva 98/44/
CE, art. 29.5 ROV, art. 25.1 LOV, art. 89.2 LP)". Para que se conceda la licen-
cia obligatoria, la variedad vegetal deberd constituir un progreso técnico sig-
nificativo de considerable interés econdmico en comparacién con la invencion
protegida (art. 12 Directiva 98/44/CE) '8, La verificacion de este dltimo extremo
no solamente exige el cumplimiento de los requisitos de proteccion del derecho
de obtencidn vegetal, sino que ademads se deberd estar ante un «auténtico logro
agricola» '°.

La doctrina alemana matiza que basta con que el interés econémico sea
para el solicitante y que este haya solicitado previamente la concesidén de una
licencia al titular de la patente®. Lamentablemente, la dificultad de justificar el
progreso técnico significativo de considerable interés econdmico provoca que la
concesion de esta clase de licencias obligatorias se presente como una cuestion
compleja?!. Sin embargo, habra que atender a los supuestos de no concesion de
una licencia por parte del titular sin justificacién debido a su posible ilicitud
desde el punto de vista del Derecho de la competencia, especialmente en los
supuestos de posicion dominante. Por tanto, se deberdn justificar los motivos de
la denegacion de la concesion de la licencia obligatoria para evitar incurrir en
un ilicito antitrust*.

2. Variedades esencialmente derivadas

La situacién de dependencia también puede darse entre variedades vegeta-
les, en concreto, cuando surge una variedad esencialmente derivada (en adelan-
te, VED) en la que es necesaria la autorizacion del titular de la variedad inicial
para la explotaciéon de la variedad dependiente. En lo que al presente trabajo
interesa, basta decir que existird una variedad esencialmente derivada cuando:
la VED derive predominantemente de otra variedad vegetal protegida; la VED
presente cardcter distintivo respecto de la variedad inicial; la variedad derivada
sea conforme a la variedad inicial en la expresion de los caracteres esenciales
que resulten del genotipo o de la combinacién de genotipos de la variedad ini-
cial [art. 14.5.b) CUPOV, art. 13.6 ROV, art. 13.4 LOV]%.

La exigencia de la autorizacion del titular de la variedad inicial viene jus-
tificada porque el legislador configura las variedades esencialmente derivadas
como una extension del alcance de la proteccién del derecho que limita, por

17 GaRrcia VIDAL (2017), pags. 655-656; OVIEDO ARANDA (2007), pags. 43-45; LOPEZ ARANDA, PARDO
DE TAVERA SEMON, RODRIGUEZ CARRION (2007), pags. 105-110; RAMON FERNANDEZ (2007), pags. 303-309;
NIrRK, ULLMANN, METZGER (2018), pdg. 255; LESSMANN, WURTENBERGER (2009), pdg. 108; KEUKENSCHRI-
JVER (2017), pags. 305-306; NEUMEIER (1990), pag. 210; VANZETTI, D1 CATALDO, SPOLIDORO (2021), pag. 474;
PoLLAUD-DULIAN (2011), pags. 492-493.

'8 LESSMANN, WURTENBERGER (2009), pdg. 108; LLEWELYN, ADcOcK (2006), pag. 506.

19 GARCiA VIDAL (2017), pdg. 657.

20 LESSMANN, WURTENBERGER (2009), pag. 108; KEUKENSCHRIVER (2017), pags. 308-309.

2l WURTENBERGER, VAN DER Koow, KIEWIET, EKvAD (2021), pag. 181.

22 GARCiA VIDAL (2017), pag. 657.

»  PEREZ-CABRERO FERRANDEZ (2022), pdgs. 333-342; GHIDINI, HAsSAN (1990), pdg. 80; SALDANA
VILLOLDO (2024), pags. 325-346.
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tanto, el privilegio del obtentor (art. 15.1 CUPOV, art. 15 ROV y art. 15 LOV)*.
Ante el desarrollo infinito de nuevas variedades a través de los diferentes eslabo-
nes de la cadena de derivacidn, se estima que todas ellas derivardn de la misma
variedad inicial, por lo que solamente serd necesaria la autorizacion del titular
de la variedad inicial >.

Si el reconocimiento como VED es anterior a la formalizacion del contrato,
en la licencia otorgada se deberd manifestar la existencia de la autorizacién del
titular de la variedad inicial. Sin embargo, si el reconocimiento como VED se
produce después de formalizar el contrato de licencia, la falta de autorizacidon
del titular de la variedad inicial provocara que la explotacion de la VED supon-
ga una infraccion de la variedad inicial de la que deriva. Si el licenciante de la
VED no trata de remediar esta situacion, el licenciatario, al ver como este tltimo
incumple su obligacién de mantenerle en el goce pacifico del derecho licencia-
do al no solicitar la autorizacion del titular de la variedad inicial, podrd optar
entre resolver el contrato o tratar de continuar subsanando esta nueva situacion
(art. 1556 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Cédigo
Civil)*. Ulteriormente, ante la negativa del titular de la variedad inicial para
autorizar la explotacion de la VED, su titular podria solicitar la concesion de una
licencia obligatoria (art. 29.5 ROV)?".

III. PROTECCION SIMULTANEA: OBTENCION VEGETAL
Y SECRETO EMPRESARIAL

La delicada situacidn que atraviesa el sector obtentor con motivo de la citada
sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019, ha motivado la bisqueda de
férmulas de proteccion que sean mds efectivas como la combinacién entre esta
modalidad de propiedad industrial y un secreto empresarial; como sucede en el
caso de semillas hibridas de tomate, sandia o cereales®. Para que tenga sentido
esta relacion, debera concurrir junto al material vegetal una informacién que tenga
valor econémico propio y que no quede absorbida por la proteccion otorgada por
el derecho de obtencion vegetal. El valor empresarial no se materializa en el valor
comercial de la variedad, sino que integra otras variables que le hacen susceptible
de ser protegida por la via del secreto y es imprescindible para su explotacion®.

La variedad vegetal se podra mantener en secreto sin necesidad de comunicar
su existencia, salvo que se desee solicitar su proteccion mediante un derecho de
obtencion vegetal y ademds se desee comercializar, en cuyo caso debera estar
inscrita en el Registro de Variedades Comerciales (art. 5.1 Ley 30/2006, de 26 de

2 PALAU RAMIREZ (2022), pédgs. 42-46. Esta concepcidn difiere con la de otros autores que consideran

las VED como un limite al privilegio del obtentor (ad ex. GARCiA VIDAL (2017), pags. 686-687).

2 GARciA VIDAL (2017), pag. 710.

% MuRNoz CADENAS (2015), pag. 313.

27 MASTRELIA (2010), pdg. 64.

2 OBERGFELL, HAUCK (2020), pag. 16.

» RABASA MARTINEZ (2021), pdgs. 265-276. Los elementos de una variedad vegetal susceptibles de
protegerse por la via del secreto empresarial pueden ser: la existencia de la propia variedad vegetal; sus lineas
parentales, el germoplasma o cddigo genético; o la férmula, método o combinaciones de material vegetal que
permiten obtenerla. En este sentido, es aceptada la posibilidad de proteger el material vegetal por la via del
secreto empresarial, aunque existen algunas variedades vegetales que por sus caracteristicas no pueden ser
objeto de proteccion por esta via como las «variedades en conservacion y aquellas sin valor intrinseco». Véase,
igualmente, sobre el secreto empresarial SUNOL LUcEga (2009), passim.
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julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos)*. Al solicitar
un titulo de obtencién vegetal no es necesario facilitar informacion sobre el ger-
moplasma de la variedad, pudiendo mantenerse esa informacion en secreto indi-
cando en la solicitud qué actos, datos y documentos son confidenciales (art. 43
LOV y art. 39.1 RLOV); tinicamente deberd indicarse la descripcion técnica de
la variedad [art. 35.1.f) LOV]. En todo caso, la férmula concreta de la variedad
tendrd siempre la consideracion de secreto de obtencion (art. 39.1 in fine RLOV).

En el caso de un titulo comunitario se exige igualmente una mera descrip-
cion técnica (art. 50 ROV). Cuando el titular de una variedad hibrida quede so-
metido a una inspeccidn publica no serd necesario que aporte informacién sobre
los componentes de la variedad (art. 88.3 ROV). Tampoco podré accederse a la
informacion objeto de la solicitud, salvo las personas que se opongan a la ins-
cripcién y que sean parte del procedimiento de concesion, que tendrdn acceso
a los resultados del examen técnico y la descripcion de la variedad (art. 59.2
ROV)3!. Asimismo, la proteccién por la via del secreto podrd instrumentalizarse
ya que en materia de obtenciones vegetales no existe una obligacion de explota-
cién del derecho, a diferencia de lo que sucede en materia de patentes?.

La proteccidn simultanea resulta de interés para evitar posibles infracciones,
asi como para impedir el descubrimiento del material vegetal mantenido en se-
creto, accesible mediante el ejercicio del privilegio del obtentor. Esto es debido
a que, si las lineas parentales se mantienen en secreto y un tercero accede a ellas
de forma ilegitima, estas podrian considerarse como mercancias infractoras, lo
que habilitaria el ejercicio de, por ejemplo, la accién de remocién de la Ley
1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales?’. Otra alternativa para evi-
tar estas situaciones consistiria en incluir en los contratos de licencia cldusulas
que impidieran la realizacién de ingenieria inversa sobre la variedad vegetal,
con el objetivo de imposibilitar el acceso a las lineas parentales mantenidas en
secreto; lo que supondria de facto una renuncia al ejercicio del privilegio del
obtentor por parte del licenciatario.

Esta limitacién impuesta al licenciatario podria ser considerada, por un lado,
como una restriccion especialmente grave de la competencia, en caso de que el
acuerdo fuera entre empresas competidoras [art. 4.1.d) Reglamento (UE) N.°
316/2014 de la Comisién de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicacién del
articulo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea a
determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia (en adelante
RECATT o Reglamento 316/2014)]; y, por otro lado, podria quedar excluida de
la aplicacion del RECATT, en caso de que el acuerdo fuera entre empresas no
competidoras (art. 5.2 RECATT). Para poder beneficiarse de la exencién por
categorias del RECATT, las restricciones impuestas para proteger el secreto de-
beran ser necesarias y proporcionales para garantizar la divulgacién del derecho
de obtencidn vegetal (apartado 115 Directrices, de 28 de marzo de 2014, relati-
vas a la aplicacion del articulo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Union
Europea a los acuerdos de transferencia de tecnologia) .

3 DE LA VEGA Garcia (2019), pag. 34.

31 GARciA VIDAL (2021), pags. 664-665.

3 RABASA MARTINEZ (2021), pags. 283-288.
3 Ibid., pags. 281-283.

3 DE La VEGA GARCiA (2022), p. 142.
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Con todo, el problema de la proteccién simultdnea reside en que no resulta
efectiva para todas las variedades. En semillas hibridas de variedades hortico-
las, la proteccién simultdnea funciona por su forma de reproduccién. Asi, en
las semillas de tomate, la reproduccién sexual del material vegetal provoca que
las generaciones posteriores a la primera multiplicacién sean muy diferentes;
reduciendo el riesgo de infraccion. Sin embargo, en citricos o frutas de hueso,
aunque los parentales se mantengan en secreto, la simple extraccién de una
yema podria generar nuevas variedades con un alto grado de homogeneidad.

Ulteriormente, la formula de la proteccion simultdnea puede motivar que,
ante la envergadura del secreto, el licenciatario estuviera interesado en prolon-
gar el contrato de licencia mds alld de la vigencia del derecho de obtencion
vegetal, para poder acceder a la informacién secreta necesaria para poder ex-
plotar la variedad, aunque esta fuera de dominio publico; como, por ejemplo,
sucede con las variedades hibridas®. Esta interesante combinacion vendria, sin
embargo, condicionada por la normativa antitrust, ante la necesidad de justificar
el interés en continuar abonando un precio por utilizar una variedad que es libre-
mente accesible®®. En caso de que el fundamento de la obligacion de pago resida
en la necesidad de acceder al know-how para explotar el material vegetal de
libre acceso y el licenciatario pueda resolver el contrato en cualquier momento,
la cldusula, en principio, serd vdlida desde el punto de vista antitrust (STJUE de
12 de mayo de 1989, asunto C-320/87, «Kai Ottung contra Klee & Weillbach
y Thomas Schmidt»3"). Sin embargo, si concurre una posicién de dominio del
licenciante y se pretende extender indefinidamente su monopolio, la cldusula se
considerara que es restrictiva de la competencia*.
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