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RESUMEN

Uno de los mayores problemas a los que deben hacer frente los titulares de derechos de
propiedad industrial son las infracciones. Este problema es mayor en los derechos de obtencion
vegetal al ser el objeto de proteccién autorreproducible y dificilmente controlable su explotacion
ilegitima. Para contrarrestar esta situacion se cre6 la tecnologia GURT. Esta efectiva tecnologia
que impide la reproduccion ilicita del material vegetal protegido plantea problemas desde el pun-
to de vista del Derecho de obtencién vegetal y el Derecho de la competencia. El presente trabajo
tratara de vislumbrar los principales problemas que plantea el uso de la tecnologia GURT.
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ABSTRACT

One of the biggest problems faced by holders of intellectual property rights is the infringe-
ment. This problem is even worse in case of plant breeders’ rights, as the matter of protection
is self-reproducing and its unauthorized exploitation is difficult to control. The GURT technology
was developed to solve this situation. This effective technology, which prevents the unlawful
reproduction of protected plant material, raises problems from the point of view of plant variety
rights and competition law. This paper will analyze the main problems raised by the use of GURT
technology.
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[. INTRODUCCION: NECESIDAD DE IDENTIFICAR INFRACCIONES
Y TECNOLOGIA GURT!

El Derecho de obtencion vegetal, como modalidad sui generis de propiedad
industrial, confiere a su titular la facultad exclusiva y excluyente de realizar
sobre una determinada variedad vegetal las operaciones de: «a) produccion o re-
produccidon (multiplicacion); b) acondicionamiento con vistas a la propagacion;
c) puesta en venta; d) venta y otro de tipo de comercializacion; e) exportacion
de la Comunidad; f) importacion a la Comunidad; g) almacenamiento» (art. 13
ROV, art. 14 CUPOV vy art. 12 LOV)?2 Ello implica que para poder realizar
cualquier tipo de operacion sobre una variedad vegetal protegida sea necesaria
la autorizacion de su titular, que podra decidir entre explotarla directamente o,
por el contrario, autorizar a terceros, mediante la concesion de licencias, para
que la exploten [art. 14.1.h) CUPOV, arts. 13 y 27 ROV, arts. 12y 23 LOV y
art. 16 RLOV]?.

Dadas las particularidades que presentan las variedades vegetales, en su
condicion de materia viva autorreproducible?, en muchas ocasiones, sus titula-
res no pueden impedir su explotacion ilegitima®. Esta circunstancia se agrava
durante el periodo de proteccidon provisional —periodo comprendido entre la

! El presente trabajo se encuadra dentro del Proyecto RTI2018-093666-B-100: «Sistemas de proteccion
y explotacion comercial de las innovaciones en el ambito de las variedades vegetales», Ministerio de Ciencia,
Innovacion y Universidades/FEDER (PROINNOVEG), dirigido por los profesores Felipe Palau Ramirez, Cate-
dratico de Derecho mercantil de la Universitat Politecnica de Valencia y Fernando de la Vega Garcia, Profesor
Titular de Derecho mercantil (acreditado a Catedratico) de la Universidad de Murcia. Asimismo, este capitulo se
ha completado durante la realizacion de una estancia de investigacion en el Max-Planck-Instituts fur Innovation
und Wettbewerb de Munich.

2 Como se observa, en materia de obtenciones vegetales resulta de aplicacion, en la Unidn Europea, 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 CUPOV)
y el Reglamento (CE) nam. 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la proteccion comunitaria
de las obtenciones vegetales (DO ntim. L 227 de 1.9.1994, en adelante Reglamento base o0 ROV). Asimismo,
en el ambito nacional, en materia de obtenciones vegetales se debera 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 octu-
bre, 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). Igualmente, sobre el alcance de los derechos de obtenciones
vegetales, vid. PALAU RAMIREZ (2007), pags. 1103-1122; PALAU RAMIREZ (2011), pags. 256-269; PETIT LAVALL
(2011), pags. 9-29; PETIT LAVALL (2017), pags. 533-574; METZGER y ZECH (2016); LEBMANN y WURTENBERGER
(2009); GUILLEM CARRAU (2014), pags. 49-62; BYRNE (1992); GARCIA VIDAL (2017A), pags. 46-110; GARCIA
ViDAL (2017 B), pags. 263-289; GOMEZ SEGADE (2017), pags. 111-131.

3 GARcIA VIDAL (2017C), pags. 820-821.

4 Ibid. (2017A), pags. 47-48.

> Hou (2019), pags. 332-333.
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solicitud y la concesion del titulo definitivo—, mas atin desde la publicacion de
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea de 19 de diciembre de
2019 (asunto C-176/18) en la que se reduce el alcance de proteccion de la obten-
cion vegetal, concretamente, en especies arboreas y, sobre todo, la delimitacion
de la proteccidn provisional.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unidn Europea establece que los
actos de multiplicacion realizados por un vivero y la ulterior venta del producto de
la cosecha a un agricultor, durante el periodo comprendido entre la solicitud y la
concesion del titulo, no puede considerarse un empleo no autorizado del material
vegetal. De manera que, al no estar concedido el titulo definitivo y no disponer del
ius prohibendi, el TIUE considera que el titular no podra prohibir la realizacion de
este tipo de actuaciones (apartados 44 y 45 STJUE de 19 de diciembre de 2019)°.
Por lo tanto, el titular del material vegetal solamente tendra derecho a una indem-
nizacion razonable (art. 95 ROV), dado que el producto de la cosecha obtenido
por un agricultor directamente de un vivero no podra encuadrarse dentro del se-
gundo nivel de proteccion —al no ser un producto obtenido mediante un empleo
no autorizado— y, en consecuencia, no supondra una infraccion del Derecho de
obtenciones’. Asimismo, conforme a esta interpretacion, el titular de la obtencion
vegetal, una vez concedido el titulo definitivo, tampoco podra ejercitar las accio-
nes del articulo 94 ROV, impidiéndose as{ la compatibilizacion de las acciones de
infraccion con la solicitud de una indemnizacion razonable, toda vez que este tipo
de actuaciones no supondran una vulneracion del Derecho de obtenciones vege-
tales y, por consiguiente no procedera el ejercicio de las acciones configuradas en
los articulos 94 y 95 del Reglamento 2100/948.

Esta reinterpretacion del TJUE, supone un importante cambio de paradig-
ma en el sector de las obtenciones vegetales, por cuanto vacia de contenido la
proteccion en cascada del Derecho de obtencion vegetal®. Esta reduccion del
alcance del derecho cuestiona la aptitud del Derecho de obtencidon vegetal para
proteger la innovacion vegetal y perseguir las posibles infracciones. Ante esta
situacion, resulta necesario desarrollar formulas que permitan a los titulares de
los derechos de obtencion vegetal controlar la explotacion y comercializacion
de sus variedades y asi evitar infracciones. Para contribuir a este objetivo, se
han desarrollado diferentes técnicas y tecnologias, de entre las que se encuentra
la denominada tecnologia GURT o tecnologia terminator.

La tecnologia terminator —tecnologia GURT («Genetic Use Restriction Te-
chnology»)—, creada por la compaiifa Delta & Pine Land en los afios noventa
— posteriormente adquirida por la conocida compania Monsanto— ', se mate-

¢ CORBERA MARTINEZ (2021), pags. 307-308.

7 GARCIA VIDAL (2020), pag. 4.

8 CORBERA MARTINEZ (2021), pag. 304; EMBID IRUJO y SALDANA VILLOLDO (2020), pag. 4.

° CORBERA MARTINEZ (2021), pags. 302-308. Esta doctrina del TJUE ha sido seguida por nuestro Tribunal
Supremo en su Sentencia de 11 de junio de 2020, concretamente en lo relativo a la consideracion de que los
actos de plantacion de una variedad vegetal para obtener el producto de la cosecha no utilizable como material
de propagacion, se encuadrarfan en el segundo nivel de proteccion (apartados 38 y 39 STJUE 19 diciembre
de 2019, seguidos por el Fundamento de derecho tercero de la STS de 11 de junio de 2020). Por lo tanto, el
Tribunal Supremo consider6 que, conforme a la interpretacion del TJUE, este tipo de actuaciones realizadas
por un agricultor no se consideraban como un empleo no autorizado de componentes de la variedad vegetal, de
manera que el obtentor no podrfa ejercitar las acciones del articulo 94 ni del articulo 95 del ROV, por cuanto las
actuaciones del agricultor no supondrian una infraccion de su derecho en exclusiva.

1 MANSIR (2010), pag. 8901; KRISHNAKUMAR (1998).
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rializa en un conjunto de técnicas que se introducen en los genes de un determi-
nado material vegetal con el objetivo de alterar su capacidad de reproduccion y
asi impedir posibles infracciones''. Esta tecnologia puede instrumentalizarse de
dos formas diferenciadas: por un lado, mediante la «Variety-level Genetic Use
Restriction Technology» (en adelante V-GURT), que impide la reproduccion de
la variedad vegetal tras alcanzar la segunda generacion —se estaria ante una
variedad estéril—; y, por otro lado, mediante la «Trait-specific Genetic Use Res-
triction Technology» (en adelante T-GURT), que imposibilita la reproduccion
de la variedad vegetal salvo que se aplique un determinado tratamiento quimico
que, evidentemente, solamente podra proporcionar el titular del derecho'?. En
ambos casos, esta tecnologia pretende esterilizar el material vegetal con el ob-
jetivo de impedir su reproduccion ilegitima. Este proceso de esterilizacion de
semillas puede darse mediante procesos de edicion genética en los que se incor-
pora la tecnologia GURT a la variedad vegetal, o bien mediante la aplicacion
de un determinado producto quimico sobre la variedad vegetal que provoca su
esterilizacion'®. El gen que esteriliza la variedad vegetal se mantiene inactivo
hasta el momento de la reproduccidon que es cuando efectivamente el material
vegetal se vuelve inutilizable'*.

Esta tecnologia era la gran deseada de las multinacionales titulares de varie-
dades vegetales toda vez que obligaba a los agricultores a la adquisicion constante
de semillas. La aplicacion de la tecnologia GURT generaba semillas de un solo
uso, lo que provocaba una gran dependencia de los agricultores a los proveedores
de semillas ya que solamente podian utilizar una vez las semillas en sus cosechas.
Organismos internacionales como la Rural Advancement Foundation Internatio-
nal-USA o la Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la
Agricultura (FAO) se manifestaron en contra de la utilizacion de esta tecnologia
advirtiendo de los graves perjuicios que podria provocar en los pequefios agricul-
tores, ubicados en paises en vias de desarrollo, que probablemente deberian re-
nunciar a sus cosechas ante la imposibilidad de hacer frente a los elevados costes
de aprovisionamiento de semillas, que, en definitiva, impediria el desarrollo de la
biodiversidad y nuevas variedades vegetales. Tanto es asi, que la representante del
Foro de las ONG de Brasil para el Medio Ambiente y el Desarrolld solicitd en la
Octava reunion de la conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad
Biologica celebrado en Curitiva (Brasil) del 20 al 31 de marzo de 2006 (Docu-
mento UNEP/CBD/COP/8/31) que se prohibiese la tecnologia GURT debido a
las graves consecuencias que tendria su utilizacion sobre la biodiversidad. Decla-
raciones que igualmente fueron apoyadas por otra serie de movimientos sociales
como la «Ban Terminator Campaign» o «Say no to Suicide Seeds» '°.

Esta negatividad a la aplicacion de la tecnologia GURT, nos hace reflexionar
dadas las posibilidades que esta ofrece para evitar infracciones sobre el Derecho
de obtencidn vegetal. Por ello, el presente articulo pretende analizar las princi-
pales implicaciones de esta tecnologia sobre el Derecho de obtencion vegetal y
la normativa antitrust.

' GARCIA VIDAL (2017D), pag. 674. Vid., igualmente, sobre esta cuestion PENDLETON (2004), pags. 1-29.

12 GARCIA VIDAL (2017D), pags. 674-675. Igualmente, en este sentido, vid. MUSCATI (2005), pags. 477 y
siguientes; VISSER, VAN DER MEER, LOUWAARS, BEEKWILDER y EATO (2001), pags. 9-12.

13 MANSIR (2010), pags. 8901-8902.

“ Vid. ult. loc.

1> En este parrafo sigo a MANSIR (2010), pag. 8902; KRISHNAKUMAR (1998).
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II. PROBLEMAS QUE PLANTEA LA TECNOLOGIA GURT

A pesar de su evidente utilidad para contribuir a la complicada tarea de evi-
tar posibles infracciones sobre un Derecho de obtencidon vegetal, la tecnologia
GURT plantea problemas desde el punto de vista del Derecho de obtencion
vegetal y la normativa antitrust.

1. Problemas sobre el Derecho de obtencion vegetal

Respecto del Derecho de obtencidon vegetal, la tecnologia GURT impide
reproducir una determinada variedad vegetal, afectando al alcance del derecho
de su titular y, més concretamente, restringe el ejercicio del privilegio del agri-
cultor y del obtentor'®. El impedimento del ejercicio del privilegio del obtentor
y agricultor ha generado la confrontacion de diferentes opiniones a favor y en
contra de esta tecnologia que, a pesar de todo, pretende evitar la realizacion de
infracciones sobre una determinada variedad vegetal protegida'’. Dada su im-
portancia, es necesario comentar, en primer lugar, las principales caracteristicas
y requisitos de cada uno de los privilegios mencionados para asi poder analizar,
posteriormente, las implicaciones de la tecnologia GURT sobre los mismos.

1.1. El privilegio del agricultor

El privilegio, excepcidon o exencion del agricultor es un limite al alcance de
un determinado derecho de obtencion vegetal, que permite utilizar a un deter-
minado tercero en sus propias explotaciones un material vegetal protegido, sin
autorizacion de su titular, con el objetivo de salvaguardar o propagar su pro-
duccion agricola (art. 14.1 ROV, art. 15.2 CUPOV vy art. 14 LOV); ello implica
que, por tanto, se excluya toda actividad de comercializacion o intercambio de
material vegetal propagado bajo estas condiciones'®.

Para el ejercicio del privilegio del agricultor deben concurrir las siguien-
tes condiciones: 1. Unicamente podran beneficiarse de este privilegio aquellas
personas que ostenten la condicion de agricultores! (art. 14.1 ROV, art. 14.1
LOV); 2. Esta excepcion queda reservada a determinadas especies forrajeras,
cereales, patatas y especies oleaginosas® (art. 14.2 ROV, art. 14.2 LOV); 3. El

1 GARCIA VIDAL (2017D), pag. 675. Igualmente, en este sentido, vid. VISSER, VAN DER MEER, LOUWAARS,
BEEKWILDER y EATO (2001), pags. 9-12.

17 GARCIA VIDAL (2017D), pags. 676-678.

18 Ibid. (2016), pag. 91; BOTANA AGRA (2017), pag. 618. Asimismo, sobre el origen del privilegio del
agricultor en la «Plant Variety Protection Act» y otras cuestiones relevantes en esta materia vid. SANCHEZ GIL
(2007), pags. 337-358.

1 El Reglamento nam. 2100/94 no define el concepto, por lo que se debera atender a lo dispuesto en cada
Estado miembro donde se busque la aplicacion de esta excepcion. A nivel nacional, se entiende por agricultor
«a toda persona fisica o juridica, cooperativas, sociedades agrarias de transformacion, sociedades mercanti-
les o cualquier otra admitida en derecho que figure como titular de la explotacion, por administrarla bajo su
responsabilidad y por cuenta propia» [art. 14.1.b) LOV]. En efecto, el requisito para ser agricultor reside en ser
titular de una explotacion que, a efectos de la Ley 3/2000, se considera «toda explotacion o parte de ella que
el agricultor explote realmente cultivando vegetales, tanto si es de su propiedad como si la administra bajo su
responsabilidad y por cuenta propia, en particular en el caso de los arrendamientos» [art. 14.1.a) LOV].

2 El tenor del articulo 14.2 Reglamento niim. 2100/94 es el siguiente: «a) especies forrajeras: Cicer
arietinum L. (garbanzo), Lupinus luteus L. (altramuz amarillo), Medicago sativa L. (alfalfa), Pisum sativum L.
(partim)(guisantes), Trifolium alexandrium L. (Bersim/trébol de Alejandria), Trifolium resupinatum L. (trébol
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titular-licenciante de la obtencidon objeto de explotacion al amparo del privilegio
del agricultor, no podra limitar la utilizacion del material vegetal, por lo que el
agricultor podra utilizar todo el material vegetal necesario para poder salvaguar-
dar o propagar sus explotaciones [art. 14.3 ROV, art. 14.3.a) LOV]?*; 4. El agri-
cultor o cualquier persona designada por este con los conocimientos necesarios
para ello —transformador— podran preparar el material vegetal para su ulterior
explotacion [art. 14.3 ROV, art. 14.3.h) LOV]. El agricultor-licenciatario debera
consultar al titular-licenciante si un determinado transformador puede preparar
el material vegetal, salvo que se adopten las medidas necesarias para asegurar
la identidad del producto sometido a tratamiento y el transformador cumpla las
condiciones del articulo 13.1 del Reglamento niim. 1768/95?%; 5. Todo agricul-
tor, a excepcion de los pequenos agricultores?, debera abonar una remunera-
cion justa al titular de la variedad vegetal. Esta remuneracidon debera ser una
cantidad inferior al precio de licencia pagado por la misma produccion en la
misma zona [art. 14.3 ROV, art. 14.3.d) LOV]?*. La remuneracion podra ser
objeto de contrato entre el titular-licenciante y el agricultor-licenciatario (art. 5
Reglamento nim. 1768/95). Ahora bien, en defecto de pacto, la remuneracion
sera el 50 por 100 del precio pagado por el material vegetal licenciado en la
misma zona (art. 1 Reglamento nim. 2605/98).

persa), Vicia faba (habas), Vicia sativa L. (veza comn) y, en el caso de Portugal, Lolium multiflorum lam (Ray-
grass italiano); b) cereales: Avena sativa (avena comiin), Hordeum vulgare L. (cebada com(in), Oryza sativa L.
(arroz), Phalaris canariensis L. (alpiste), Secale cereale L. (centeno), X Triticosecale Wittm. (triticale), Triticum
aestivum L. emend. Fiori et Paol. (trigo), Triticum durum Desf. (trigo duro), Triticum spelta L. (escaia mayor);
¢) patatas: solanum tuberosum (patata); d) especies oleaginosas y textiles: Brassica napus L. (partim) (colza),
Brassica rapa L. (partim) (nabina), Linum usitatissimum (linaza, excluido el lino textil).

2! BOTANA AGRA (2017), pag. 619. En este sentido, se recomienda definir contractualmente el guantum o
alcance cuantitativo de las necesidades de la explotacion.

22 Reglamento (CE) nim. 1768/95 de la Comision de 24 de julio de 1995 que, a su vez, ha sido modificado
por el Reglamento (CE) nim. 2605/98 de la Comision de 3 de diciembre de 1998 que modifica el Reglamento
(CE) ntm. 1768/95 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exencion agricola contemplada en el
apartado 3 del articulo 14 del Reglamento nam. 2100/94 del Consejo relativo a la proteccion comunitaria de las
obtenciones vegetales (DO nim. L 328 de 4.12.1998) (en adelante Reglamento nam. 1768/95 y Reglamento
2605/98 respectivamente). El tenor del articulo 13.1 Reglamento nim. 1768/95 es el siguiente «esté registrado
con arreglo a la legislacion del Estado miembro, adoptada con fines de interés pablico, o se haya comprometido
ante el agricultor a notificar esa actividad, por lo que respecta a las variedades cubiertas por una proteccion
comunitaria de las obtenciones vegetales, al organismo competente establecido, designado o autorizado en el
Estado miembro para tal fin por un organismo oficial o por una organizacion de titulares, agricultores o transfor-
madores, para su inclusion en una lista establecida por dicho organismo competente, y se haya comprometido
ante el agricultor a aplicar también las medidas oportunas para asegurarse de la identidad entre el producto que
el agricultor somete a tratamiento y el resultante del mismo».

2 BOTANA AGRA (2017), pag. 622.

2 ARROYO APARICIO (2015), pags. 1-7. El pago de la remuneracion al titular de la obtencion vegetal es
necesario para invocar el privilegio del agricultor, asi lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Union
Europea, Sala Primera, en Sentencia de 5 de julio de 2012 (TJCE/2012/172, caso Josef Geistbeck y otros vs.
Treuhandverwaltungs GmbH).

% STJUE de 8 de junio de 2006 (TJCE/2006/162, caso Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH vs. Ulrich
Deppe y otros): «a falta de acuerdo aplicable entre las organizaciones de titulares y de agricultores, la remunera-
cion del titular debe determinarse, de conformidad con el articulo 5, apartado 5, del Reglamento nam. 1768/95
(LCEur 1995, 1564), en un importe invariable que no constituye un limite superior ni un limite inferior». Asi-
mismo, a los efectos de determinar el guantum de una remuneracion notablemente inferior, el apartado tercero
del preceptivo articulo 5 del Reglamento niim. 1768/95, establece que el nivel de remuneracion no debera «ex-
ceder del necesario para establecer o estabilizar, como factor econdémico que determina en qué medida se utiliza
la excepcion, una relacion suficientemente equilibrada entre el uso de material de propagacion bajo licencia y
la plantacion del producto de la cosecha de las respectivas variedades cubiertas por una proteccion comunitaria
de obtencion vegetal. Esta relacion se considerara suficientemente equilibrada cuando garantice, en general, al
titular la obtencion de una compensacion legitima por la utilizacion total de su variedad». Ante la imposibilidad
de obtener los datos anteriores, el articulo 5 del Reglamento niim. 1768/95 dispone que la remuneracion debera
ser notablemente inferior al «importe que normalmente se incluya en el precio de venta en esa zona del material
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Como contrapartida al ejercicio del privilegio del agricultor, el titular del de-
recho podra solicitar determinada informacion a los agricultores, transformado-
res y organismos oficiales que participen del mismo [art. 14.3 ROV, art. 14.3.f)
LOV]; disponiendo, asimismo, el titular del derecho de determinados mecanis-
mos de control para verificar la veracidad de la informacion recibida [art. 14.3
ROV, arts. 14 y 15 del Reglamento niim. 1768/95 y art. 14.3.¢) LOV]. Esta
facultad del titular-licenciante para poder solicitar informacion a los agricul-
tores que utilicen un determinado material vegetal al amparo del privilegio del
agricultor no deberia plantear problemas desde el punto de vista del Derecho de
defensa de la competencia al resultar una conducta fruto de la aplicacion de una
Ley (art. 4 LDC?); sin embargo, una utilizacion inadecuada de la misma podria
provocar acuerdos entre empresas dirigidas a la limitacion de la competencia al
objeto de la fijacion de precios, estableciendo un sistema de comercializacion
alternativo a la venta directa de las cosechas o la creacidon de una red de distri-
bucidn propia?’. Esta interesante cuestion, no puede mas que dejarse planteada
dado que su estudio excederia del objeto principal del presente trabajo. Por lo
que, basta decir que ante la existencia de un intercambio de informacidn entre
un determinado titular-licenciante y un agricultor, al amparo de este privilegio,
se debera atender a la cuota de mercado de las partes que interactiian, al tipo
de informacion intercambiada, a la relacion vertical que las une y a los efectos
que la informacion genera en el mercado para determinar si el intercambio de
informaciodn es o no conforme a la normativa antitrust.

1.2, El privilegio del obtentor

El privilegio del obtentor o exencion del fitomejorador es un limite al alcan-
ce de un determinado derecho de obtencidon vegetal, que habilita la utilizacion
de un determinado material vegetal protegido, sin autorizacidon de su titular,
para poder obtener una nueva variedad vegetal a través de cualquier técnica
o metodologia de fitomejoramiento existente [art. 15.c) y d) ROV, art. 15.c)
LOV]. La persona que desarrolle o descubra una nueva variedad amparandose
en la exencidon del fitomejorador podrd comercializarla e incluso solicitar su
proteccion sin necesidad de solicitarselo previamente al titular de la variedad
inicial®®. Ello implica que el titular de una variedad inicial de la que se obtenga
una nueva variedad, a través del privilegio del obtentor, no podra imposibili-

propagacion de la categoria mas baja que pueda optar a certificacion oficial, siempre que sea superior al importe
cobrado en la zona en la que se haya producido el material de propagacion». Sin embargo, a nivel nacional,
amparandose en lo dispuesto en el articulo 1 del Reglamento CE ntim. 2605/98, el legislador espafiol establece
el importe del quantum de la remuneracion del titular: «cuando no hubiese pacto o acuerdo expreso entre las
partes, el agricultor pagaré al obtentor una remuneracion equivalente al 40 por 100 del importe que se cobre
por la produccion bajo licencia de material de propagacion de la categoria mas baja, de la misma variedad y en
la misma zona» (art. 10.2 Real Decreto 1261/2005). Asimismo, «el importe de la remuneracion que se obtenga
de aplicar lo previsto en el apartado 2 se reducird nuevamente en un 50 por 100 cuando el agricultor que ha
utilizado material vegetal de la variedad protegida se dirija al obtentor, bien directamente, bien a través de sus
cooperativas agrarias, para comunicarle la cantidad de material de propagacion utilizado, con objeto de efectuar
el pago por el uso de la variedad, siempre que dicha cantidad resulte efectivamente pagada» (art. 10.4 Real
Decreto 1261/2005). De manera que se podra aplicar una especie de reduccion por pronto pago del 50 por 100.

% Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Publicada en BOE nam. 159, de 4 de julio
de 2007. Referencia: BOE-A-2007-12946 (en adelante LDC). Para un estudio pormenorizado de esta Ley me
remito a MASSAGUER FUENTES, SALA ARQUER, FOLGUERA CRESPO y GUTIERREZ (2020).

2 PALAU RAMIREZ (2017), pags. 935.

% GARCIA VIDAL (2017D), pag. 639.
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tar su explotacion por cuanto el derecho en exclusiva sobre la nueva variedad
descubierta correspondera a su obtentor?. Esta excepcion, entre otras muchas,
fomenta la creacidon de nuevas variedades vegetales que, en definitiva, redunda
en el desarrollo y fomento de la biodiversidad*.

Ahora bien, existen tres situaciones en las que si sera necesaria la autori-
zacion del titular de la variedad inicial para poder comercializar la nueva va-
riedad obtenida al amparo del privilegio del obtentor, concretamente, cuando
la variedad no se distinga de la variedad inicial; cuando para poder producir la
variedad derivada sea necesario el uso repetido de la variedad inicial; y cuando
la variedad sea esencialmente derivada de la variedad inicial (en adelante VED)
[art. 15.1.iii)) CUPOV, art. 13.5 ROV, art. 15.c) LOV]?.

El primer caso se produce cuando se obtiene una nueva variedad que no se
distingue claramente de la variedad inicial. Ello implica que, a pesar de ser una
variedad nueva, no podra protegerse por el Derecho de obtencion vegetal al no
cumplirse el requisito de distintividad exigible para ser susceptible de protec-
cion. De manera que para poder explotar y comercializar este tipo de variedades
sera necesaria la autorizacion del titular de la variedad inicial de la que derive la
nueva variedad. No obstante, los actos realizados sobre la variedad vegetal pro-
tegida para obtener la nueva variedad no supondran una infraccion del derecho
del titular inicial al estar amparados por el privilegio del obtentor?**.

El segundo caso se produce cuando es necesaria una utilizacion continuada
de la variedad inicial para poder producir y comercializar la variedad derivada.
En este sentido, se considera que el exceso de explotacion, sin autorizacion,
puede debilitar el derecho del titular de la variedad inicial. De manera que para
poder explotar y comercializar este tipo de variedades sera necesaria la autoriza-
cion del titular de la variedad inicial de la que derive la nueva variedad. Al igual
que en el caso anterior, los actos realizados sobre la variedad vegetal protegida,
para obtener la nueva variedad no supondran una infraccion del derecho del ti-
tular inicial al estar amparados por el privilegio del obtentor (art. 15.1 CUPOV,
art. 15 ROV y art. 15 LOV)¥.

En Gltima instancia, estaria el desarrollo de las denominadas variedades
esencialmente derivadas, que se integran dentro del alcance del derecho del titu-
lar de la variedad inicial de la que deriva, lo que provoca que para su explotacion
sea necesaria la autorizacion del titular de la variedad inicial*. El concepto de
VED se introdujo en el Acta de 1991 del CUPOV y tenia como principal obje-
tivo perseguir y solventar el denominado maquillaje varietal®. Ahora bien, sin
animo de extenderme en esta cuestion, dado que excederia del objeto principal
de la presente contribucion, me limitaré a definir el concepto de VED conforme
a lo establecido en la normativa aplicable en materia de obtenciones vegetales,
sumandome a los comentarios de la doctrina especializada en la materia que
evidencian la dificultad de delimitar el concepto de VED y las imprecisiones de

» [bid., pags. 639-640.

30 Jbid., pags. 640-641.

31 GARCIA VIDAL (2017D), pag. 644; Curto PoLo (2020), pags. 124-126.
32 En este parrafo sigo a GARCIA VIDAL (2017D), pags. 645-646.

3 GARcIA VIDAL (2017D), pag. 646.

3 Ibid., pags. 683-687.

3 Ibid., pag. 696.
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la normativa aplicable al configurarla®. El legislador considera que una variedad
sera esencialmente derivada de otra cuando derive predominantemente de una
variedad inicial, sea distinta claramente de la variedad inicial y coincida esencial-
mente con la variedad inicial en la expresion de las caracteristicas resultante del
genotipo o combinacion de genotipos de la variedad inicial [art. 14.5.h) CUPOV,
art. 13.6 ROV y art. 13.4 LOV]*". Lo mas destacable en este campo, més alla de
la dificil tarea de delimitacion del concepto de variedad esencialmente derivada,
es que el titular de una VED, necesariamente debera disponer de una autoriza-
cion del titular de la variedad inicial de la que deriva para poder explotarla.

1.3.  Implicaciones de la tecnologia GURT sobre estos privilegios

El uso de la tecnologia GURT limita la posibilidad de poder explotar una
determinada variedad vegetal. Ello repercute indiscutiblemente en la imposibi-
lidad de ejercitar los respectivos privilegios del agricultor y obtentor; algo que
ha generado discrepancia de opiniones dentro del sector del fitomejoramiento.

Por un lado, desde una perspectiva mas proteccionista del Derecho de ob-
tencidn vegetal, se ha considerado que la utilizacion de esta tecnologia dificul-
tarfa la biodiversidad y el desarrollo de nuevas variedades vegetales. El motivo
por el que se realizan este tipo de afirmaciones radica en que el Derecho de
obtencidon vegetal se configur6 para, ademas de proteger a los obtentores, garan-
tizar un sistema que permitiera desarrollar nuevas innovaciones vegetales que,
en definitiva, redundara en el beneficio de la sociedad en general. No se discute
que esta tecnologia contribuiria para solventar las infracciones sobre los dere-
chos de obtencidn vegetal, sin embargo, la utilizacion de esta tecnologia irfa en
contra de uno de los principios fundamentales del Derecho de obtencion vegetal
al impedir la reproduccidon del material vegetal e imposibilitar el desarrollo de
nuevas variedades vegetales?®.

También se ha manifestado el grave perjuicio que sufririan los pequehos
agricultores y la agricultura tradicional de pafses en vias de desarrollo como
consecuencia de la utilizacidon de esta tecnologia. Todo ello debido principal-
mente a que de su utilizacion se desencadenaria un efecto piramidal en el que
la imposibilidad de reproducir las semillas provocaria la falta de suministros, la
obstaculizacion de la cadena alimentaria y el empeoramiento de la calidad de las
semillas que poco a poco irfan perdiendo cualidades organolépticas como con-
secuencia de la falta de interaccion del material vegetal con la naturaleza; al es-
tar las semillas esterilizadas. Es mas, la introduccion en el mercado de semillas
modificadas genéticamente a través de la tecnologia GURT podria desembocar
en la expansion de la esterilizacion de las semillas a través de la polinizacidon
cruzada como si de una enfermedad se tratase. Lo que lamentablemente podria
dar lugar a la propagacion de la esterilizacion varietal provocando dafios muy
perjudiciales para la biodiversidad. Al igual que también existe incertidumbre
respecto de como afectaria la ingesta de variedades modificadas genéticamente
mediante la tecnologia GURT a los seres humanos™.

% Ibid., pag. 697-698.

3 Vid. ult. loc.

3 GARcIA VIDAL (2017D), pags. 676-678.

% En este parrafo sigo a MANSIR (2010), pags. 8902-8904; KRISHNAKUMAR (1998); SINGH (2018), pag. 191.
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Por otro lado, y en contraposicion a estas opiniones negativas, se ha conside-
rado que la utilizacidn de la tecnologia GURT podria contribuir a la reaccidon y
revolucion del sector del fitomejoramiento, provocando la creacion y descubri-
miento de nuevas variedades vegetales de mayor calidad y mejores condiciones
organolépticas, como consecuencia de la imposibilidad de poder multiplicar-
las*. Asimismo, desde un punto de vista de la proteccion varietal y la bioética
la utilizacion de la tecnologia GURT podria considerarse como un factor para
proteger la posible fuga de variedades vegetales transgénicas a lineas parentales
silvestres que pudiera desembocar en nuevas variedades perjudiciales para los
seres humanos. Todo ello con el objetivo de prevenir posibles impactos sobre
la biodiversidad como consecuencia de la interaccion de productos modificados
genéticamente —no aptos para la ingesta— con variedades destinadas a la co-
mercializacion y ulterior consumo humano.

Ante este contraste de criterios, considero que lo oportuno serfa velar por
la ponderacion de intereses y atender cada caso concreto. Tras la mencionada
Sentencia del TJUE de la Unidén Europea de diciembre de 2019, el Derecho de
obtencion vegetal ha quedado muy debilitado, por lo que toda medida de protec-
cion complementaria deberfa valorarse positivamente. Ahora bien, no por ello
cualquier medida sera valida. Se han esgrimido las graves consecuencias que
podrian derivarse en los paises en vias de desarrollo como consecuencia de la
aplicacion de la tecnologia GURT, por lo que se debera ser cauteloso si se opta
por su aplicacion. Un uso adecuado de la tecnologia GURT, quizas actlie como
un reclamo para el desarrollo de la innovacion vegetal con mejores condiciones
organolépticas —mas resistentes a cambios climaticos— e incluso pueda con-
tribuir al desarrollo y evolucidn de los paises con agriculturas mas modestas y
tradicionales. De manera que, a mi modo de ver, antes de enjuiciar la conducta
se deberan verificar los efectos de la aplicacion de la tecnologia en el mercado;
huyendo, en consecuencia, de estimaciones ex ante que impidan observar sus
efectos en los agricultores y demas eslabones afectados de la cadena alimentaria.

2. Problemas sobre el Derecho de la competencia

Por su parte, respecto de los problemas en materia antitrust, el uso de la tec-
nologia GURT podria ser considerado como un abuso de la posicion dominante
0, en caso de que el obtentor no ostentara tal consideracion, como un abuso
del Derecho de obtencion vegetal al impedir, entre otras cuestiones, la explota-
cion y el desarrollo de nuevas variedades vegetales*'. Sin embargo, el hecho de
que esta tecnologia impida la explotacion ilegitima del material vegetal podria
provocar efectos procompetitivos y fomentar el desarrollo de nuevas semillas
implementadas con esta tecnologia. Por tanto, se observa que esta tecnologia
generaria igualmente en este campo situaciones encontradas.

Aligual que en el supuesto anterior, considero que se deberia atender a cada
caso concreto. No serfa adecuado establecer un criterio unanime para calificar
si el uso de la tecnologia GURT per se es restrictivo de la competencia. Para
analizar cada supuesto, se deberd atender a lo establecido en el Reglamento
(UE) ntim. 316/2014, de 21 de marzo, relativo a la aplicacion del articulo 101,

4 GARcIA VIDAL (2017D), pags. 676-678.
4 Ibid., pags. 678-680; PALAU RAMIREZ (2017), pags. 930-940.
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apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unidn Europea a determinadas
categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia (en adelante RECATT) y
a las Directrices, de 28 de marzo de 2014, relativas a la aplicacion del articu-
lo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea a los acuerdos de
transferencia de tecnologia (en adelante Directrices RECATT), para verificar si
procede aplicar una exencidn por categorias o una exencion individual confor-
me al articulo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea*?; o si
por el contrario se debe considerar que la conducta enjuiciada es restrictiva de
la competencia®.

El RECATT, aplicable a los acuerdos de transferencia de tecnologia rela-
tivos a derechos de propiedad industrial, en general, y derechos de obtencion
vegetal, en particular [art. 1.1.h) y ¢) RECATT*], establece una exencion por
categorias consistente en la no aplicacion del articulo 101 apartado 1 del TFUE
a determinados acuerdos de transferencia de tecnologia que sean restrictivos de
la competencia, siempre y cuando los derechos no hayan finalizado, caducado
o hayan sido declarados nulos (art. 2 RECATT). Esta exencion sera aplicable
atendiendo a diferentes criterios como la cuota de mercado y el tipo de acuer-
do alcanzado por las partes [arts. 3, 4 y 5 RECATT]. En lo que a la presente
aportacion interesa, el legislador europeo no incluye como conducta prohibida
dentro del RECATT la utilizacion de la tecnologia GURT; sin embargo, implici-
tamente, excluye de la aplicacion de la exencidn por categorias los acuerdos que
limiten las ventas y la produccion del material vegetal licenciado.

A través de la aplicacion de la tecnologia GURT, el titular-licenciante esta-
ria limitando la capacidad del licenciatario para poder explotar el bien licencia-
do. De la lectura del RECATT se infiere que esta conducta quedaria excluida de
la aplicacidn de la exencidn por categorias, al poder encuadrarse como una con-
ducta especialmente grave [art. 4 RECATT]. Sin embargo, el analisis antritust
no debera quedar anclado en este punto y, en consecuencia, debera realizarse un
analisis individual conforme a lo establecido en las Directrices del RECATT.
En este sentido, las Directrices del RECATT tampoco se centran en analizar,
de forma explicita, las conductas destinadas al impedimento de la explotacion
del material vegetal; se focalizan en analizar conductas determinadas como, por
ejemplo, los acuerdos de confidencialidad o el impedimento de concesion de
sublicencias. Ahora bien, las Directrices del RECATT si que establecen, como
norma general, una serie de parametros que permiten dilucidar si una determi-
nada conducta es 0 no meritoria de una exencion individual del articulo 101.3
del TFUE. Para ello, se debera atender a la naturaleza del acuerdo, la posicion
de mercado de las partes involucradas, la posicion de mercado de los compe-
tidores, la posicion de mercado de los compradores en los mercados de refe-
rencia, las barreras de entrada y la madurez del mercado (apartados 159 a 168
Directrices del RECATT).

Tradicionalmente, el mercado en cuestion se ha caracterizado por la exis-
tencia de determinados desequilibrios estructurales que dificultan el normal
funcionamiento de la competencia. El sector del fitomejoramiento se distingue

42 Publicado en Diario Oficial nam. C 326 de 26/07/2012, la version consolidada del Tratado de Funcio-
namiento de la Union Europea (en adelante TFUE).

4 PALAU RAMIREZ (2017), pags. 912-913.

* Ibid., pags. 914 y 928.
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por estar atomizado, fragmentado, disperso y con escaso poder de negociacion
frente a la industria y la distribucidn. Las elevadas asimetrias de informacion
dificultan la adecuada formacion de los precios. La oferta del mercado de las
obtenciones vegetales esta limitada al nimero de licencias otorgadas, y sus pro-
ductos se caracterizan por ser perecederos con tendencia a debilitar alin mas la
posicidn de los productores, provocando que sistematicamente sea mas sencilla
la coordinacion entre competidores en aras de obtener un resultado colusorio®.

Este analisis nos permitira vislumbrar la posicion de mercado del titular de
la tecnologia GURT, su implantacion y su capacidad para tomar decisiones e
influir en el resto de los competidores. Las condiciones del mercado manifiestan
que un uso adecuado de la tecnologia GURT podria contribuir al desarrollo de
la innovacion vegetal generando eficiencias positivas con el objetivo de superar
efectos anticompetitivos. Realizado este analisis, se debera atender a los posi-
bles efectos de la conducta en el mercado. Si los efectos de la tecnologia GURT
consisten en evitar infracciones del Derecho de obtencidon vegetal (eficiencias
positivas y procompetitivas que buscan superar conductas anticompetitivas) no
vemos impedimento para considerarla valida desde el punto de vista antitrust y
ser meritoria de una exencion individual del articulo 101.3 TFUE. Sin embargo,
si la utilizacion de esta tecnologia sirve para afianzar a su titular y excluir al res-
to de competidores del mercado, prevaliéndose de su posicion privilegiada, de-
bera considerarse ilicita desde el punto de vista del Derecho de la competencia.

En definitiva, la complejidad del supuesto planteado exige el estudio indivi-
dual de cada caso en aras de verificar los efectos que la tecnologia GURT gene-
rara en el mercado y, en funcion de los mismos, valorar si la utilizacion de esta
tecnologia sobre una determinada variedad vegetal protegida es o no restrictiva
de la competencia.

III. CONCLUSIONES

La tecnologia GURT se erige como una ambiciosa y efectiva solucion para
erradicar uno de los mayores problemas que afecta a la proteccion de las dis-
tintas modalidades de propiedad industrial: las infracciones. Su metodologia
asf lo permite ya que mediante la esterilizacion del material vegetal protegido
se suprime de raiz el problema de las utilizaciones ilegitimas. Sin embargo, no
todo es oro lo que reluce, y de su aplicacion subyacen diferentes problemas al
ejercicio del derecho de obtencidon vegetal y desde el punto de vista antitrust.
Desde este Gltimo aspecto, considero que la critica es sencilla, habra que ir caso
por caso y centrarse siempre en los efectos de la conducta sin considerarla per
se restrictiva de la competencia. En caso de que los efectos se centren en evitar
infracciones, abogo por mantener la validez de la aplicacion de la tecnologia
GURT. La amplitud de miras en este campo podria habilitar un sistema efectivo
de control de infracciones siempre y cuando no genere conductas restrictivas
de la competencia. Algo més complejo es el analisis desde el punto de vista
del Derecho de obtencion vegetal. A mi modo de ver, es aqui donde residen los
grandes impedimentos a la utilizacion de esta tecnologia al limitar el ejercicio

4 En este parrafo sigo lo establecido en la resolucion de la Comision Nacional de la Competencia de 4 de
julio de 2013, Carpa Dorada 'y Club de Variedades Vegetales Protegidas, Exp. S/0312/10. Vid., igualmente, en
el mismo sentido, CosTAS COMESANA (2016), pag. 225.
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de los privilegios del agricultor y el obtentor. Sin embargo, no podemos dejar-
nos llevar por una primera impresion. Es necesario realizar una ponderacion de
intereses en cada caso concreto y valorar si interesa aplicar la tecnologia GURT
para evitar infracciones del Derecho de obtencidon vegetal; toda vez que un uso
adecuado de esta tecnologia puede contribuir a la innovacion vegetal a través
del desarrollo de nuevas variedades vegetales con mejores condiciones organo-
1épticas, mas resistentes a plagas y adaptables a los cambios climéticos.
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