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1. Elobjeto del presente documento es, en respuesta a una peticién del Comité Técnico (en
adelante denominado “el TC"gonsiderar la posibilidad de que un obtentor que desarrolla
una “forma mejorada” de su propia variedad protegida goce, de conformidad con los términos
del Acta del991 del Convenio de la UPOV, de la proteccion de su “forma mejorada” si se
estima que es unaariedad esencialmente derivada.

“Formas mejoradas” de las variedades

2. En primer lugar es necesario aclarar qué se entiende por “forma mejorada”. No
obstante, debe hacerse hincapié en que no se trata de un término que esté reconoeido. Est
concepto se utiliza unicamente en el presente documento como término genérico que se
considera apropiado dado que ya se utiliza en la industria como punto de partida para el
estudio de la situacion de la proteccion de las variedades que surgen de ividadhct
obtentora de especial interés para el sector ornamental.

3. Para los efectos del presente documento, se entendera por “forma mejorada” de una
variedad aquella que se obtiene por seleccion a partir de una variedad existente y que resulta
de alguna manera mejorada, como, por ejemplo, un color de la flor o una tasa de crecimiento
ligeramente mejorados, pero que en todos los demés aspectos no se diferencia en absoluto de
la variedad existente. No cabe ninguna duda de que algunos de esossgmbiejemplo, el
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color de la flor) podrian ser cambios en la expresion de los caracteres utilizados para el
examen de la distincién, la homogeneidad y la estabilidad (“DHE”), mientras que otros (por
ejemplo, una tasa de crecimiento ligeramente mejorguaden no ser directamente
analizados en el examen DHE. Por lo tanto, probablemente resulte mas util considerar las
diferentes situaciones que se pueden producir como consecuencia del mejoramiento vegetal
por seleccién a partir de variedades existentes.

Seleccion a partir de variedades existentes

4. El proceso de seleccion de variedades a partir de variedades existentes, incluidas las
variedades protegidas, esta reconocido y aceptado por la UPOV. Esta cuestion se aborda en
profundidad en etlocumentdC(Extr.)/19/2 Rev. “La nocion de obtentor y de lo notoriamente
conocido”, que fue aprobado como documento expositivo por el Consejo de la UPOV en abril
de2002.

5. El presente documento se centrara especialmente en el caso de urorobtent
selecciona una “forma mejorada” a partir gle propia variedad protegida, la cual no es a su
vez una variedad esencialmente derivadedemas, se partira del supuesto de que la “forma
mejorada” ehxomogénea y establéAsimismo se abordara esta sition tan solo en relacion
con elActa de1991 del Convenio de la UPOV

6. Los casos que se exponen mas adelante tienen por objeto determinar las situaciones que
pueden producirse y las consecuencias que de ellas se derivan para el obtemanticilar,

se aborda la cuestion de si sera necesaria la autorizacion del obtentor para la explotacion de la
“forma mejorada”. No obstante, también se toma en cuenta la posibilidad de que un obtentor,
distinto del obtentor de la variedad inicial y de Sorma mejorada”, pueda obtener la
proteccion de la “forma mejorada”. Si bien no es probable que esta situacion se produzca con
frecuencia, podria darse el caso de que la “forma mejorada” fuese el resultado de una simple
mutacion que se produce de tiemgrotiempo en la poblacién de la variedad. En este caso, el
obtentor inicial y, de manera independiente, otro obtentor con plantas de la variedad, podrian
encontrar el mismo tipo de mutacion de planta.

7. A partir de los supuestos del parrdfplas situaciones que pueden producirse como
consecuencia de la seleccion de una “forma mejorada” de una variedad “X” protegida y
existente son las siguientes:

Casol: La“forma mejorada” es distinta y no es una variedad esencialmente derivada

8. La “forma mejorada” es distinta, si bien de conformidad con el Artid4di®) del Acta

de 1991 del Convenio, no sera una variedad esencialmente derivada, y, por lo tanto, no entrara

dentro del &mbito de proteccion de la variedasi:

a) sedistingie claramente de la variedXdy,

b) nose deriva esencialmente de la variedtad
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c) noes conforme a la variedaf en la expresion de los caracteres esenciales que
resultan del genotipo o de la combinacién de genotipos de la variedad X.

9. En este caso, la “forma mejorada” puede comercializarse sin la autorizacion del
obtentor de la variedaX, salvo que se obtenga la proteccién para la “forma mejorada”. Si se
reunen todas las condiciones requeridas, la posibilidad de obéepesteccion de la “forma
mejorada” queda abierta a cualquier persona y no sélo al obtentor de la vafiegad ha
creado de manera independiente la “forma mejorada”. En ese caso, la condicion de la
novedad tendria una especial importancia.

Caso2: La “forma mejoradd es una variedad esencialmente derivada

10. La “forma mejorada” es, de conformidad con lo dispuesto en el Artitdlb) del Acta
de 1991 del Convenio, una variedad esencialmente derivada de la vaKedadtrara dentro
del ambito de proteccion de la variedXdsi:

a) sedistingue claramente de la variedad

y

b) se deriva principalmente de la variedddconservando al mismo tiempo los
caracteres esenciales que resultan del genotipo o de la combinacién de genotipos de |
variedad inicial,

y

c) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivacién, es
conforme a la variedad en la expresion de los caracteres esenciales que resultan del
genotipo o de la combinacion de genotipos de la variedad

11. En este caso, la “forma mejorada” no puede comercializarse sin la autorizacion del
obtentor de la variedad. Resultaria posible para otro obtentor que hubiera logrado la
“forma mejorada” de manera independiente, obtener la proteccion derladfmejorada”

como una nueva variedad si cumpliese con todas las condiciones requeridas, aunque
necesitaria la autorizacién del obtentor de la varieXipara poder comercializar la variedad.

12. El beneficio que supone para el obtentor de laedadX utilizar la disposicion relativa

a las variedades esencialmente derivadas es que, en la medida en que la ¥aestiad
protegida, tiene el control de la “forma mejorada” sin tener que soportar el coste de buscar la
proteccion para una nueva vatal. A pesar de ello, existen algunos aspectos que el obtentor
deber& tener en cuenta antes de tomar la decisién de no proteger la “forma mejorada”.

13. En primer lugar, es importante sefialar que el control de la “forma mejorada” existe
Gnicamete mientras la proteccién de la varieddadsiga vigente. En el momento en que
caduque la proteccion de la variedddcaducara también el control sobre la “forma
mejorada”. Esta situacion es de especial importancia ya que el obtentor puede empezar a
mantener Unicamente la “forma mejorada” e interrumpir el mantenimiento de la varkedad

En este caso, la autoridad puede decidir cancelar el derecho de obtentor para la Yariedad
partiendo de la base de que el obtentor no pudo “...presentar a la autoridiafdiasaciones,
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documentos o material considerados necesarios para controlar el mantenimiento de la
variedad,” (Articulo22.1)b)i) del Acta dd991 del Convenio.

14. En segundo lugar, el riesgo que corre el obtentor de la variédesl que, auncgel
considere que la “forma mejorada” es esencialmente derivada de la vaXiegackde
encontrarse con la oposicién de alguien que quiera explotar la “forma derivada” sin la
autorizacion del obtentor. Igualmente podria verse ante la oposicion de otrtooloes, tras

haber obtenido la “forma mejorada” de manera independiente, quiera obtener la proteccién de
la “forma mejorada” siempre y cuando reuna las condiciones requeridas.

15. Corresponde al obtentor valorar las ventajas y los inconveniartebora de decidir si
protege o no la “forma mejorada”.

16. Si el obtentor decide, tras sopesar las ventajas y los inconvenientes, que seria mas
adecuado proteger la “forma mejorada” como una nueva variedad, puede hacerlo, siempre y
cuando refa las condiciones para obtener la proteccion. No obstante, cabria sefialar que si se
protege la “forma mejorada” de la varieddd por ejemplo como variedad, ésta todavia

sera una variedad esencialmente derivada. Por esta razon, cualquier “formalaigjerda
variedadY que se considere esencialmente derivada de la varidad entrara dentro del
ambito de proteccion de la varied¥d Esto es debido a que, de conformidad con lo dispuesto

en el Articulol4.5a)i) del Acta de 1991 del Convenio, el alca de la proteccion de las
variedades derivadas esencialmente de una variedad protegida rige Unicamente “cuando la
variedad protegida no sea a su vez una variedad esencialmente derivada”. Es posible que una
“forma derivada” de la variedad también pueda@umplir las condiciones requeridas para ser
considerada esencialmente derivada de la vari¥dgdentre asi dentro del ambito de
proteccion de la variedax.

Caso03: La variedad mejorada no es distinta

17. De conformidad con lo dispuesto enfeticulo 14.5) del Acta de 1991 del Convenio, la
“forma mejorada” entraria dentro del &mbito de proteccién de la vari¥daao se distingue
claramente (Articul@ del Acta de 1991 del Convenio) de la variedad

18. Si la “forma mejorada” nees distinta, entra dentro del &mbito de la proteccion de la
variedadX y cualquier persona que quiera explotar la “forma mejorada”’ necesitaria la
autorizacion del obtentor. Ningun otro obtentor podria obtener proteccion para la "forma
mejorada" como vaeidad nueva porque no seria distinta.

19. Esto podria ocurrir si el obtentor solicita la proteccion de la “forma mejorada” y le es
denegada en base a que la variedad no es distinta. Esta situacién se explica con claridad en el
parrafol8.

20. No obstante, es posible que sea el obtentor quien considere que la “forma mejorada” es
muy similar a la varieda¥ y no estime que sea distinta. Este caso, que podria deberse a un
inesperado cambio en el mantenimiento de la varietqouede entradir el riesgo de que
dicha opinion del obtentor sea puesta en duda. Si la autoridad decide que la “forma
mejorada” es distinta y que la varieddd/a no se sigue manteniendo, puede decidir cancelar

el derecho de obtentor para la variedadsobre la base dejue el obtentor no pudo

“... presentar a la autoridad las informaciones, documentos o material considerados
necesarios para controlar el mantenimiento de la variedad” (Art&ulb del Acta de 1991
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del Convenio). El obtentor no gozaria entonces de poite para la variedad y podria no
obtener la proteccion de la “forma mejorada” por motivos de falta de novedad. En ausencia
de proteccion de la variedad con independencia de si la “forma mejorada” es esencialmente
derivada de la varieda¥, la “forma mejorada” podria ser comercializada sin la autorizacion
del obtentor.

21. Correspondera a cada obtentor asegurarse de que su “forma mejorada’ no sea distinta de
la variedadX.

Resumen

22. En el Anexo del presente documento figurarasumen recapitulativo de los tres casos a
los que se ha hecho referencia anteriormente.

23. Se invita al Comité Administrativo y
Juridico a que tome nota de las posibles
situaciones que puedan producirse en relacion
con la proteccion de “formasnejoradas” de
las variedades protegidas existentes, en virtud
del Acta de 1991 del Convenio, y a que
mantenga informado al TC en consecuencia.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

Resumen de las situaciones que pueden producirse en la selecciéon de una “formdahe@la variedak

“Forma mejorada” de la variedati

¢ Distinta? ¢ Esencialmente ¢,Puede ser protegi ¢, Puede Observaciones
derivada? por otro obtentor? | comercializarse sit
la autorizacién del
obtentor de la
variedadx?
Casol Si No Si Si
Casoz2 Si st Posiblemente No” " No existe garantia de la que “forma
mejorada” serd aceptada como una
variedad esencialmente derivada
~ S6lo mientras la variedad esté
protegida
Caso3 No® No No No”

- Depende de si la autoridad competet

admite que la “foma mejorada” no es
distinta.

nte

[Fin del Anexo y del documento]



