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ANTECEDENTES

1. El objetivo del presente documento es invitar al Grupo de trabajo sobre el producto de la cosecha y
la utilizaciéon no autorizada de material de reproduccion o de multiplicacion (WG-HRV) a examinar la version
final del estudio de los autores sobre el «Alcance del derecho de obtentor» y la relacion con el «Agotamiento
del derecho de obtentor».

2. La presentacion del proyecto de estudio realizada por el Sr. Huib Ghijsen en la octava reuniéon' del
WG-HRYV se centrd en el analisis preliminar de las intenciones de los redactores del Convenio de 1991 sobre
los conceptos de «uso no autorizado» y «oportunidad razonable». Menciond que la relacién con el
«Agotamiento del derecho de obtentor» del articulo 16 del Acta de 1991, asi como los resimenes de los casos
judiciales pertinentes de los miembros de la UPQOV vinculados por el Acta de 1991, formarian parte de la
version final del estudio.

3. El WG-HRYV, durante su octava reunion, acordé que la version final del estudio se entregara el 15 de
diciembre de 2025 a la Oficina de la Unién. Se acordd que el estudio se pondra a disposicion del WG-HRV
en enero de 2026, lo que dara tiempo al WG-HRYV para examinar la version final del estudio antes de la novena
reunion del WG-HRYV.

4. La version final del estudio proporcionada por los autores se reproduce en el anexo del presente
documento.
5. Se invita al WG-HRV a examinar la version final
del estudio que figura en el anexo del presente
documento.

[Sigue el Anexo]

I Celebrada en Ginebra el 22 de octubre de 2025.
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Prefacio

Entendemos que nuestro grupo de estudio tenia la tarea de trabajar con
independencia de las posiciones adoptadas por los Estados miembros que nos habian
designado para la tarea, asi como del Grupo de trabajo de la UPOV sobre el producto de
la cosecha y la utilizacion no autorizada de material de reproduccion o de multiplicacion.

Nos hemos esforzado por adoptar nuestras posiciones por consenso, pero no
hemos excluido la posibilidad de que se produzcan posiciones discrepantes a lo largo del
estudio.

La base de nuestro andlisis del articulo 14 (1), (2) y del articulo 16 del Convenio
de la UPOV de 1991, un convenio de derecho internacional publico, se basa en un examen
exhaustivo de las actas de la Conferencia Diplomatica para la Revision del Convenio
Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales, celebrada en Ginebra en
marzo de 1991, asi como de los documentos que precedieron a dichas actas .

Por ultimo, declaramos que no tenemos ningin conflicto de intereses que pueda

comprometer nuestro trabajo en el estudio.

' UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica para la Revision del Convenio de la UPOV para la

Proteccion de las Obtenciones Vegetales, Publicacion UPOV 346 (E), Ginebra, 1992. El analisis se basa
también en los documentos preparatorios oficiales de la UPOV previos a la Conferencia Diplomatica de
1991, incluidos, entre otros, las actas y los informes del Comité Administrativo y Juridico (CAJ), en
particular CAJ/VIII/S (junio de 1981); CAJ/XVI/3 (14-15 de noviembre de 1985); CAJ/18/6 (noviembre
de 1986, incluido el proyecto de recomendacion anexo sobre la ampliacion y armonizacion de los derechos
de obtentor); CAJ/XXII/2 (abril de 1988); CAJ/XXIII/2 (octubre de 1988); CAIJ/XXIV/6 (abril de 1989);
CAJ/XXV/ANEXO II (octubre de 1989);

CAJ/XXVI (11-13 de octubre de 1989); CAJ/27/2 y CAJ/27/8 (junio de 1990); y CAJ/28/6 (12-16 de
octubre de 1990). Se hace referencia asimismo a los documentos de las reuniones con organizaciones
internacionales (IOM), entre ellos IOM IV/2 (cuarta reunion, 9-10 de octubre de 1989) e IOM/5/2 Rev.
(quinta reunién, 10-11 de octubre de 1990); a los documentos de la Reunion Preparatoria, en particular PM
1/2 (abril de 1990); asi como a los documentos del Consejo de la UPOV, entre ellos el documento C/XX1/13
del Consejo (15-16 de octubre de 1987).
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Ambito del informe

De conformidad con el mandato, el estudio debera incluir:

1) una primera parte con un andlisis de las intenciones de los redactores del Acta
de 1991 del Convenio de la UPOV en relacion con el «Alcance del derecho de obtentor»
en los articulos 14 (1) y (2) del Acta de 1991, incluidas las nociones de uso no autorizado
y «oportunidad razonabley, y la relacion con el «Agotamiento del derecho de obtentor»
del articulo 16 del Actade 1991;y

il) una segunda parte con resumenes de casos judiciales pertinentes de
miembros de la UPOV vinculados por el Acta de 1991.
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PRIMERA PARTE

Capitulo primero: Producto de la cosecha: autorizacion/uso no autorizado, ejercicio

del derecho e infraccion

I. Los conceptos de «uso no autorizado de material de reproduccién o de multiplicaciény
y «oportunidad razonable» y su aplicacidn practica.

1. Para nuestro andlisis, parece oportuno recordar en primer lugar que la
limitacién del alcance de la proteccion a los actos relacionados con el material de
reproduccion o de multiplicacion de la variedad protegida, tal y como se concibe en los
Actos de la UPOV de 1961 y 1978, se consideraba inadecuada, mucho antes de que
comenzaran los trabajos preparatorios del Acta de 1991, en particular por parte de los
obtentores de plantas frutales y ornamentales de reproduccion vegetativa . También
parecia inadecuada para los obtentores de nuevos cultivares desarrollados mediante
métodos de obtencion tradicionales, en algunos casos tras treinta afios de trabajo, y
destinados a suministrar no solo alimentos y fibras, sino también un gran niumero de
productos utiles para la industria, como, por ejemplo, fuentes de diésel o etanol, acidos
eructos utilizados en la fabricacion de lubricantes y plastificantes, ésteres de cera liquida
para cosméticos y lubricantes de alta calidad.?Aunque fue objeto de controversia, la
ampliacion del alcance del derecho de obtentor respecto del producto de la cosecha fue
una de las razones clave de la revision de la UPOV de 1991, cuyo objetivo principal era
elevar la proteccion de los obtentores de plantas a un nivel similar al de la proteccion de
las patentes, pero adaptada especificamente a las peculiaridades del fitomejoramiento y a
las necesidades especificas de los obtentores de plantas. Finalmente, la Conferencia
Diplomatica adopt6 el compromiso establecido en el articulo 14.2) del Convenio de la
UPOV de 1991. Este establece que la autorizacion del obtentor para los actos
enumerados en el articulo 14.1) con respecto al producto de la cosecha, es decir, la
ampliacion del alcance de la proteccion al producto de la cosecha, estd sujeta a dos
condiciones. Por una parte, que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante un
uso no autorizado de material de reproduccion o de multiplicacion de la variedad

protegida y, por otra, que

2V éanse, por ejemplo, los comentarios que René Royon, secretario general de la CIOPORA durante muchos
afios, formuld con motivo de la segunda sesion del Comité de Expertos en Invenciones Biotecnologicas y
Propiedad Industrial, celebrada en febrero de 1986 (Doc. BIOT/CE(II/3 de la OMPI, de 2 de febrero de
1986), y lo mismo, Die Schutzbediirfnisse der Ziichter von Obst- und Zierpflanzen. GRUR Int. (1987), 329
ss.
3 Véase J. Straus, The Relationship Between Plant Variety Protection and Patent Protection for
Biotechnological Inventions from an International Viewpoint, IIC 1987, 723 ss. (en 726, con otras
referencias).
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el obtentor no ha tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en relacion
con dicho material de reproduccion o de multiplicacion. En otras palabras, con el

material de reproduccion o de multiplicacion de esa variedad protegida.

2. Antes de analizar las negociaciones, que en la Conferencia Diplomatica dieron
lugar a la redaccion del articulo 14.1)b) de la Propuesta Basica aprobada por el Consejo

de la UPOV el 19 de octubre de 1990,* que dice lo siguiente:

«En lo que respecta al producto de la cosecha de la variedad protegida, cualquiera
de los actos mencionados en la letra a) supra, siempre que el producto de la
cosecha se haya obtenido mediante el uso de material de reproduccion o de
multiplicacion cuyo uso, con el fin de obtener el producto de la cosecha, no haya
sido autorizado por el obtentor [y si, y solo si, el obtentor no ha tenido ninguna
posibilidad legal de ejercer su derecho en relacion con el material de reproduccion

o de multiplicacion]».

Al texto finalmente adoptado como articulo 14 (2) del Convenio de la UPOV de 1991:

«[Actos relativos al producto de la cosecha] Sin perjuicio de lo dispuesto en los
articulos 15 y 16, los actos mencionados en los apartados i) a vii) del parrafo 1)
a) con respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de
plantas, obtenido mediante el uso no autorizado de material de reproduccion o
de multiplicacion de la variedad protegida, requeriran la autorizacion del
obtentor, a menos que este haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su

derecho en relacion con dicho material de reproduccion o de multiplicaciony.
También parece oportuno aclarar algunos principios juridicos basicos:

2.1 Los efectos del derecho de obtentor concedido por una Parte Contratante de la
UPOV se

limitado al territorio de dicha Parte Contratante.

2.2 En lo que respecta al alcance del derecho de obtentor determinado en el
articulo 14 del Convenio de la UPOV de 1991, sus parrafos 1) y 2) se refieren, en sus

respectivos casos, a la «variedad protegiday,

4 DC/91/3.
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lo que significa la variedad para la que la Parte Contratante en la que se solicita la
proteccion del producto de la cosecha concedi6 el derecho de obtentor relacionado con la
variedad protegida, cuyo material de reproduccion o de multiplicacion se habia utilizado

sin la autorizacion del titular del derecho de obtentor.

2.3 Los actos enumerados en el parrafo 1), incisos 1) a vii), en relacion con el
material de reproduccion o de multiplicaciéon de la variedad protegida requieren la
autorizacion del titular del derecho de obtentor; de lo contrario, constituyen
incondicionalmente (salvo en los casos contemplados en el articulo 15 y/o el articulo 16)
un acto de infraccion en el pais en que se solicitd la proteccion y en que el derecho

respectivo es valido.

2.4 Sin embargo, esos mismos actos, en lo que respecta al producto de la cosecha
de la variedad protegida, solo requieren la autorizacion del titular del derecho si el
producto de la cosecha se ha obtenido mediante un uso no autorizado del material de
reproduccion o de multiplicacion de la variedad protegida y el titular del derecho no ha
tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en relacion con dicho material de
reproduccion o de multiplicacion en el pais en el que se solicita la proteccion y en el que

el derecho respectivo es valido.

3. El punto de conexion decisivo en el articulo 14.1) y el articulo 14.2) del
Convenio de la UPOV es el mismo, es decir, la variedad protegida. Es decir, la variedad
para la que la Parte Contratante, en la que se habia solicitado la proteccion, habia
concedido el derecho de obtentor correspondiente, y en la que los actos, por ejemplo, de
oferta de venta, venta u otra comercializacion, importacion con respecto al producto de la
cosecha producido mediante el uso de material de reproduccion o de multiplicacion de la
variedad protegida no estaban autorizados por el titular del derecho de obtentor en
cuestion. Por lo tanto, las dos condiciones previas para la autorizacion en cuestion, es
decir, el uso no autorizado del material de reproduccion o de multiplicacion de la
variedad protegida, asi como la oportunidad razonable de ejercer ese derecho en
relacion con dicho material de reproduccion o de multiplicacion, se evaluan con arreglo
a la legislacion de la Parte Contratante en la que se solicito la proteccion y en la que el

derecho presuntamente infringido es valido.
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4. El Tribunal Supremo Federal de Justicia de Alemania ilustra este concepto
basico de los efectos del derecho de obtentor concedido por una Parte Contratante de la
UPOV. En un caso en el que se distribuyd un producto de la cosecha (en Alemania)
obtenido mediante el uso [no autorizado] de material de reproduccion o de multiplicacion
de la variedad protegida [en Alemania] en Francia, el Tribunal consideré que se habia
infringido el derecho de obtentor concedido en Alemania. El demandante no pudo hacer
valer su derecho contra la produccion del producto de la cosecha de su variedad protegida
«Melanie» en Francia, porque los efectos del derecho de obtentor respectivo se limitaban al
territorio de Alemania. Por la distribucion del producto de la cosecha (plantas) en Alemania,
obtenido mediante el uso [no autorizado] de material de reproduccion o de multiplicacion de la
variedad protegida [en Alemania] en Francia, el Tribunal considerd que se habia infringido el
derecho de obtentor en virtud de § 10 (2) n.° 2 de la Ley alemana de proteccion de variedades
vegetales °.El demandante no tuvo oportunidad de hacer valer su derecho de obtentor con respecto
al uso del material de reproduccion o de multiplicacion de la variedad «Melanie» para la
produccion del producto de la cosecha distribuido por el demandado °.

Por lo tanto, el tribunal consideré que el uso del material de reproduccion o de
multiplicacion de la variedad «Melanie» en Francia no estaba autorizado y que la
distribucion de las plantas objeto de la demanda, entendidas como producto de la cosecha,
en Alemania constituia una infraccion del derecho de obtentor sobre la variedad protegida
«Melanie».’

5. Lo anterior se desprende también del principio de «independencia del derecho
de obtentory, establecido en el articulo 10 (3) del Convenio de la UPOV de 1991. En
virtud de dicho principio, «ninguna Parte Contratante podra denegar la concesion del
derecho de obtentor ni limitar su duracion por el hecho de que la proteccion de la misma
variedad no se haya solicitado, haya sido denegada o haya expirado en cualquier otro
Estado u organizacion intergubernamentaly.

6. El articulo 16 del Convenio de la UPOV de 1991 establece lo siguiente:

(1) [Agotamiento del derecho] | derecho de obtentor no se extendera a los actos
relativos al material de su variedad, o de una variedad cubierta por el Articulo
14.5), que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de
la Parte Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o
material derivado de dicho material, a menos que esos actos

(i) impliquen una nueva reproduccion o multiplicacion de la variedad en
cuestion,

5 Articulo 14 (2) correspondiente del Convenio de la UPOV de 1991 [1.S.].

6 Sentencia de 14 de febrero de 2006, asunto X ZR 93/04, n.° 12 de los fundamentos de derecho, pp. 6-7 del
original .

7 Este entendimiento bésico también es compartido por el Tribunal de Distrito de Tokio en su sentencia de
8 de junio de 2018 y por el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de Japdn en su sentencia de 6 de
marzo de 2019, en el caso «Shitaki».
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(ii) impliquen una exportacion de material de la variedad, que permita
reproducirla, a un pais que no proteja las variedades del género o de
la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material

exportado estd destinado al consumo.

(2) [Sentido de “material”’] A los fines de lo dispuesto en el parrafo 1), se entendera por

“material’, en relacion con una variedad,

(i) el material de reproduccion o de multiplicacion vegetativa, en cualquier

forma,

(ii) el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de

plantas, y

(iii) todo producto fabricado directamente a partir del producto de la

cosecha.

Por lo tanto, el agotamiento previsto en el articulo 16 del Convenio de la UPOV
de 1991 solo surtira efecto si el material de la variedad protegida «ha sido vendido o
comercializado de otro modo por el obtentor o con su consentimiento en el territorio de

la Parte Contratante de que se tratey.

7. Un analisis de la interpretacion y las intenciones de los redactores del Convenio
de la UPOV de 1991 con respecto al uso del concepto de «uso no autorizado» en el
articulo 14.2), tal y como se ha desarrollado a lo largo de las negociaciones de las Partes
Contratantes y las «partes interesadasy», y tal y como se recoge en los documentos
preparatorios y las actas de la Conferencia Diplomatica, no puede abordar este concepto
de forma aislada. Es decir, el aislamiento entendido como una interpretacion
predominantemente semantica del término «autorizacién». El punto de conexion
constituye mas bien el nexo inseparable entre «uso no autorizado» y «oportunidad
razonable de ejercer el derecho», tal como se ha desarrollado este tltimo concepto en

el curso de su redaccion.

7.1 La ampliacion prevista del ambito de proteccion, es decir, del alcance del
derecho de obtentor en el Acta de la UPOV de 1991, se habia debatido intensamente
incluso antes de que se presentara la Propuesta Basica. Esta ultima, debido al alcance de
los cambios propuestos y a la complejidad de su metodologia juridica, llevo a 22

delegaciones a proponer cambios/enmiendas al articulo 14 de la Propuesta Basica.

8 El énfasis es nuestro.
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7.2 De los acontecimientos que precedieron a la Conferencia Diplomatica de 1991
y que abordaron de manera expresa o implicita la autorizacion o el consentimiento del

titular del derecho de obtentor, son pertinentes los siguientes documentos:

(a) Enla 16 sesion del Comité Administrativo y Juridico (CAJ), celebrada los dias
14 y 15 de noviembre de 1985, en la que se debati6 la ampliacion del dmbito de

proteccion, el acta de la sesion, entre otras cosas, dice lo siguiente:

«18. Casos cubiertos por la ampliacion al producto final. Los argumentos a favor
de la proteccion del producto final en los casos de plantas ornamentales,
presentados principalmente por la CIOPORA, son bien conocidos. Cabe recordar
que el objetivo no es permitir a los obtentores cobrar regalias en todas las
oportunidades imaginables, en las distintas etapas de la explotacion de la variedad,
sino cobrar también en relacion con determinados tipos de explotacion que
escapan a la proteccion. El principal caso al que se refiere es la importacion de
flores cortadas procedentes de paises que no cuentan con un sistema de
proteccion de las variedades vegetales. También hay que sefialar que la mayoria
de esos paises, debido a su situacion agroecondmica, permiten la produccion de
flores cortadas a precios que desafian toda competencia, incluso si se tiene en

cuenta el coste del transporte (en aviones especiales)».’

(b) En la ™ reunion entre el Comité Administrativo y Juridico (CAJ) y las
Organizaciones Internacionales de obtentores y especialistas en patentes (IOM),
celebrada los dias 9 y 10 de octubre de 1989, se propuso el siguiente nuevo texto

para el articulo 5 [Efectos del derecho concedido al obtentor]:

«1) El derecho otorgado de conformidad con las disposiciones del presente
Convenio conferira a su titular el derecho de impedir que toda persona que

no cuente con su consentimiento:.
(1) reproduzcan o propaguen la variedad,

(i1) ofrezcan a la venta, comercialicen, exporten o utilicen material de la

variedad,

(ii1) importar o almacenar material de la variedad para cualquiera de los

fines mencionados.

% CAJ/XVI1/3, parrafo 18 (énfasis afiadido).
10
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(2) El derecho no se extendera a (1) los actos descritos en el parrafo (1)(i1) y
1i1) anteriores relativos a cualquier material que haya sido comercializado
en el Estado miembro de la Unién en cuestion por el obtentor o con su
consentimiento expreso, ni al material derivado de dicho material de

conformidad con la finalidad prevista cuando se comercializo. '

(c) En la reunién del IOM de octubre de 1989, la delegacion alemana presentd
una propuesta para el parrafo 2 del articulo 5 que se estaba debatiendo en ese
momento, que contenia por primera vez el enfoque en cascada y que dice lo

siguiente:

«2. Cuando el titular del derecho de obtentor no pueda ejercer sus
derechos de conformidad con el apartado 1, letras i) y ii), su derecho se

extenderd al producto de la cosecha de la variedad.

Cuando el titular del derecho de obtentor no pueda ejercer su derecho de
conformidad con el parrafo 1) ii) o con respecto al producto de la cosecha,
su derecho se extendera a los productos obtenidos directamente del

producto de la cosecha de la variedad. !!

(d) Es interesante el informe sobre esta reunion del IOM elaborado por la oficina
de la UPOV."? Muchas delegaciones expresaron su satisfaccion con la propuesta
alemana. Espafa expres6 una reserva, y los Paises Bajos y Suecia manifestaron
sus dudas sobre la segunda frase, en particular a la luz de los debates anteriores
sobre el alcance del término «material». En el contexto del objetivo del presente

estudio, se reproduce fextualmente el pasaje del informe:

«75. El Secretario General Adjunto considero6 que si el Comité se apartaba
de la estructura establecida en el documento IOM/IV/2, podria no alcanzar
su objetivo, que era reforzar el derecho del obtentor, en particular
adaptandolo a los recientes avances previsibles en el ambito técnico y
econdmico que se estaba examinando.

76. Las delegaciones de Dinamarca y la Republica Federal de Alemania

hicieron hincapié¢ en que la propuesta tenia por unico objetivo establecer
lo mismo

19 JOM/IV/2, p. 10 (énfasis nuestro).
1 CAJ/XXV/2, ANEXO II (énfasis nuestro).
12 CAJ/XXV/2, pp. 11-12.
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derechos en una forma diferente. La delegacion de la Republica Federal
de Alemania senialo que el objetivo era dejar claro que el titular del
derecho solo podia ejercerlo una vez y recibir una regalia una sola vez, y
que debia hacerlo lo antes posible. En su opinidon, nunca se habia
planteado dejar la eleccion del momento al titular; si el texto propuesto en

el documento IOM/IV/2 daba esa impresion, era imperativo modificarlo.!?

77. La delegacion de Francia temia que el titular de un derecho no pudiera
ejercerlo con respecto al producto de la cosecha importado, como las flores
cortadas, ya que no se preveia el derecho a prohibir tales importaciones.
La delegacion de la Republica Federal de Alemania respondi6 que debia
preverse ese derecho y que debia reconsiderarse y mejorarse la redaccion
del texto propuesto, por ejemplo, especificando los motivos por los que se

habia impedido el ejercicio del derecho. '

(e) En la 27" sesion del CAJ, celebrada del 25 al 29 de junio de 1990, se debatio el
proyecto del Acta de Revision de la UPOV de 1991. Articulo 14: «Efectos del

derecho de obtentor», que tenia la siguiente redaccion:

«1) El derecho de obtentor conferira a su titular el derecho a impedir que
toda persona que no cuente con su consentimiento [explote la variedad y,

en particular, ]

(1) de reproducir o propagar la variedad, o de acondicionar material de

reproduccion o de multiplicacion de la variedad,

(i1) de ofrecer para la venta, comercializar o utilizar material de la

variedad,

(111) de exportar material de la variedad,

(iv) importar o almacenar material de la variedad para cualquiera de los fines
mencionados anteriormente mencionados fines» (%"

En lo que respecta a las definiciones propuestas para el Acta de la UPOV de 1991, el
proyecto define en su articulo 1 (x) define «material de una variedad» como:
reproductivo o vegetativo material de reproduccion o de multiplicacion de cualquier
tipo; de cualquier tipo; producto de la cosecha;

13 Tbid., p. 12 (énfasis nuestro).
4 Ibid., p. 12.
15 CAJR7/2,p. 51.
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[el producto obtenido directamente del producto de la cosecha].'¢

(f) Del informe de la Oficina de la UPOV sobre la 27 sesion del CAJ 7son de

interés los siguientes pasajes, que se reproducen a continuacion:

«69. Durante el primer intercambio de opiniones, varias delegaciones
senalaron las dificultades que supondria para los paises la ampliacion de

los derechos concedidos al obtentor.
70. Las principales dificultades mencionadas se referian a:

(1) El hecho de que, segin algunas delegaciones, el texto no
indicara claramente que el obtentor debia «ejercer sus derechosy
y cobrar regalias en la primera fase de explotacion que fuera
viable: esas delegaciones deseaban que se estableciera una

«jerarquia» de derechos.

71. Para eliminar la primera dificultad, las delegaciones de la Republica
Federal de Alemania y Suiza presentaron cada una una propuesta escrita
para un nuevo texto. Sobre la base de los debates sobre esas dos
propuestas, la Oficina de la Unidn present6 una nueva propuesta redactada
como sigue:

«1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4, los siguientes actos

requeriran

la autorizacion del obtentor:

(a) en relacion con el material de reproduccion o de multiplicacion de la
variedad protegida

Q) ...

(b) en relacion con el producto de la cosecha de la variedad protegida,
cualquiera de los actos mencionados en la letra a) anterior, siempre
que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante el uso de
un material de reproduccion o de multiplicacion cuyo uso, con el
fin de obtener el producto de la cosecha, no haya sido autorizado
por el obtentor ...

16.CAJ/27/2, p. 11. Por lo tanto, la proteccion del producto de la cosecha no estaba sujeta a ninguna
condicion diferente de las relacionadas con el material de reproduccion o de multiplicacion.
17.CAJ 27/8, 1990.
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74. Varias delegaciones observaron que la redaccién propuesta por la
Oficina de la Union hablaba ahora de «autorizacion», mientras que el
proyecto se basaba en la nocion de «consentimiento». Algunos
miembros del Comité consideraron que la palabra «autorizacion» —que
figura en el texto actual del Convenio— podia tener una connotacion mas
formal y, por ejemplo, excluir el consentimiento implicito, mientras que

otros estimaron que ambas nociones podian utilizarse indistintamente. '3

(g) En la ultima reunion del CAJ antes de la Conferencia Diplomatica, varias
delegaciones se mostraron a favor de la introduccion de un concepto de
«aplicacion en cascada» del derecho de obtentor, que el Secretario General
considerd una formulacion técnicamente dificil. El informe de la reunion de la

Oficina de la UPOV dice al respecto:

«El Comité finalmente acordd incluir la nociéon de cascada como una
opcion en el borrador final afiadiendo entre corchetes al final del
subparrafo b) las palabras «y si, pero solo si, el obtentor no ha tenido
ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho en relacion con el
material de reproduccion o de multiplicacién» y al final del apartado c)
las palabras «y si, pero solo si el obtentor no ha tenido ninguna posibilidad

legal de ejercer su derecho en relacion con el producto de la cosecha»».!

8. Como se ha sefialado anteriormente,?’

en la Conferencia Diplomatica de 1991,
22 delegaciones presentaron propuestas de modificacion, enmienda o supresion de
disposiciones establecidas en la Propuesta Bésica del Consejo. A continuacién, solo se
hace referencia a aquellas propuestas, debates relacionados con ellas y sus resultados que
son pertinentes para el analisis del concepto «obtenido mediante el uso no autorizado de

material de reproduccion o de multiplicacion de la variedad protegiday.

8.1 La delegacion de Espaiia presentd una propuesta en dos partes 2!.En primer
lugar, propuso que la ampliacién de la proteccion del derecho de obtentor sobre el
producto de la cosecha de la variedad protegida fuera opcional. En segundo lugar, que,
en cualquier caso, «se afadiera la frase que figura ahora entre corchetes en la propuesta
basica, tanto en el apartado b) [...] También debia quedar claro

18 Tbid., paginas 11/12 (énfasis nuestro).

19 CAJ 28/6, Informe 12-16 de octubre de 1990, p. 7, n.° 41, segundo pérrafo (énfasis nuestro).
208

2l Doc. DC/91/82.
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en qué casos podrian utilizarse estas dos opcionesy, en el texto revisado 2. En otras
palabras, Espafa propuso que la proteccion del producto de la cosecha dependiera de la
condicién de que el obtentor «no haya tenido ninguna posibilidad legal de ejercer su

derecho en relacion con el producto de la cosechay.

La propuesta de Espafia de hacer opcional la proteccion del producto de la cosecha
de una variedad protegida fue rechazada por 13 votos en contra, cuatro a favor y una

abstencion.?

La segunda parte recibio el apoyo activo de la Delegacion de Japon,* que en su
propia Propuesta de enmienda del articulo 14 (1)(b),> habia propuesto inicialmente que
el texto entre corchetes, es decir, «y si, y solo si, el obtentor no ha tenido ninguna
posibilidad legal de ejercer su derecho en relacion con el material de reproduccion o de
multiplicaciony, se convirtiera en texto del Convenio. Ademas, Japon propuso especificar
los actos que requieren la autorizacion del titular del derecho de obtentor con respecto al
producto de la cosecha 2°y hacer que la autorizacion dependa también de «siempre que, a
pesar de todas las precauciones requeridas por las circunstancias, el obtentor no haya
podido ejercer su derecho en relacion con ninguno de los actos relativos al material de
reproduccion o de multiplicacion de la variedad protegida a que se refiere la letra a)

supra» 7.

El debate suscitado por las dos propuestas suscitd algunas reacciones positivas y
otras criticas, con sugerencias de nuevas enmiendas. En general, los delegados expresaron
su apoyo al fortalecimiento del derecho del obtentor. El Presidente propuso cerrar el
debate y dejar que el Comité de Redaccion ultimara la redaccion si se aceptaban las

propuestas. Las actas muestran el siguiente resultado:

«El principio de las propuestas de las delegaciones de Japon y Esparna,
reproducidas en los documentos DC/91/61 y DC/01/82, de supeditar el ejercicio

del derecho del obtentor con respecto al producto de la cosecha al hecho de que

22 Registros (en lo sucesivo, «R»), n.° 894.2, p. 311.

23 Rn. 914, p. 314.

24 Rn.° 916, p. 314.

2 Doc. DC/91/61, R, pags. 119-120

26 Esta propuesta de Japon fue rechazada por cinco votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones (R n.°
942, p. 318).

27 {dem, p. 120 (énfasis nuestro).
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«Se acepto por 10 votos a favor y 8 en contra que habia sido imposible ejercerlo

con respecto al material de reproduccién o de multiplicaciony». *

8.2.1 La Delegacion de los Estados Unidos de América, en su propuesta de

enmienda del articulo 14.1.b)*® propuso la siguiente redaccion:

«b) con respecto al producto de la cosecha de la variedad protegida, cualquiera de
los actos mencionados en la letra a) anterior, siempre que el producto de la cosecha
se haya obtenido mediante el uso no autorizado de material de reproduccion o de
multiplicacion [cuyo uso, con el fin de obtener el producto de la cosecha, no haya
sido autorizado por el obtentor [y solo si el obtentor no ha tenido la posibilidad

legal de ejercer su derecho en relacién con el material de reproduccion]]».>

8.2.2 La delegacion de la Republica Federal de Alemania, en su propuesta de

modificacion del articulo 14.1, propuso la siguiente redaccion para el apartado b):*!

«En relacion con el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras, de la
variedad protegida, mediante cualquiera de los actos mencionados en la letra a)
supra, siempre que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante [el] uso
no autorizado de material de reproduccion o de multiplicacion [cuyo uso, con el
fin de obtener el producto de la cosecha, no haya sido autorizado por el obtentor
[y si, y solo si, el obtentor no ha tenido la posibilidad legal de ejercer su derecho

en relacion con el material de reproduccion o de multiplicacion];]». ¥

8.2.3 La delegacion de Dinamarca propuso la siguiente redaccion para el articulo 14

(1) b):

«b) en lo que respecta a otras partes de las plantas o al producto de la cosecha de la
variedad protegida, cualquiera de los actos mencionados en la letra a) anterior,
siempre que el material cosechado se haya obtenido mediante el uso de material de
reproduccion o de multiplicacion cuyo uso, con el fin de obtener el producto de la

28 Rn.°934, p. 317 (énfasis nuestro).

? Doc. DC/91/12, R p. 101.

fdem, segundo énfasis.

31 Doc. DC/91/91, R p. 131.

fdem. Enfasis nuestro. [Los conceptos «no autorizado» y «no autorizado» reflejan la redaccion entre
corchetes del parrafo 1), es decir: «Actos que requieren la autorizacion del obtentor», que se corresponde
con laredaccién de la Propuesta Basica, pero no con el texto finalmente adoptado por el Convenio. También
dejan claro que la regla en cascada se limita a las variedades protegidas, con el fin de garantizar el ejercicio
del derecho correspondiente en la fase mas temprana de la explotacion comercial].
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cosecha, no fue autorizado por el obtentor, y solo si el obtentor no ha tenido
ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho en relacion con el material de

reproduccién o de multiplicacion G2

8.2.4 Propuesta de la delegacion del Reino Unido para afiadir al articulo 14 (1)
(a) un inciso (viii) con el siguiente texto: «uso para la produccion comercial de flores
cortadas y frutas»** dio lugar a un amplio debate, en parte controvertido, en el Pleno.*
Al final del debate, el Presidente sefiald que «en este punto del debate se estaban
examinando simultaneamente varias cuestiones interrelacionadas y que se podian prever
varias lineas de actuacion: presentar una propuesta para un nuevo articulo 14 (1) (a) (viii)
y luego volver al articulo 14 (1) (b); decidir sobre este ultimo y luego reconsiderar el

36

primero; crear un grupo de trabajo.» Este grupo fue creado por consenso por la

Conferencia el 11 de marzo de 1991 7.

8.2.5.1 El informe del Grupo de Trabajo sobre el articulo 14, parrafo 1, apartados
a) y b), presentado por el presidente del Grupo, Sr. J. Harvey, del Reino Unido *.El Sr.
Harvey senald que la Conferencia, reunida en sesioén plenaria, habia encomendado al
Grupo de Trabajo la tarea de enmendar el articulo 14, parrafo 1 b) a fin de tener en cuenta
los aspectos técnicos y juridicos que entraia y su relacion con el articulo 14 (1) (a) de la
Propuesta Bésica, enmendada por la Conferencia en sesion plenaria de conformidad con
los documentos DC/91/10 y DC/91/11 * y teniendo presente el principio de «cascada»

adoptado por la Conferencia en sesion plenaria “°-

8.2.5.2 En cuanto a la enmienda propuesta al articulo 14.1.a), el Grupo de Trabajo
recordd que el articulo 14.1.a) ya no mencionaba si era necesaria la autorizacion del
obtentor para la produccién del producto de la cosecha a partir de material de
reproduccién o de multiplicacion. Ademads, tampoco mencionaba si el obtentor podia
supeditar a condiciones su autorizacion con respecto a los actos mencionados en los

apartados a) 1) a vii) del parrafo 1. Aunque el Grupo de Trabajo entendi6 que la libertad

33 Doc. DC/91/97, R p. 134 (énfasis nuestro).

3% Doc. DC/91/110, R p. 141.

35 R niims. 955-968, en las paginas 321-324, niims. 1005-1048, en las paginas 331-338.

36 R n.° 1027, p. 336.

37 R n.° 1030, p. 336.

3% Doc. DC/91/118, R, pp. 144-146.

39 Propuestas de la delegacion de los Estados Unidos: que el articulo 14, apartado 1, letra a), inciso iv),
diga lo siguiente: «la venta u otra comercializacion [la venta u otra puesta en el mercado]». Y que se
suprima el articulo 14, apartado 1, letra a), inciso viii), propuesto. (R, pags. 100 y 101).

40 N.°5 Rp. 144,
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contractual del obtentor estaba implicita, por lo que finalmente acordo insertar al final del

parrafo 1) a) una frase adicional con el siguiente texto:

«El obtentor podra supeditar su autorizacion de los actos contemplados en los

incisos i) a vii) del apartado a) del parrafo 1 a condiciones y limitaciones» *!.

8.2.5.3 Para el debate sobre la modificacion del articulo 14, apartado 1, letra b),
el Grupo de Trabajo utilizé como punto de partida la propuesta de la delegacion de los
Estados Unidos de América.*? Ademas, examind la propuesta presentada por la
delegacion de Japon*  de introducir el concepto de «diligencia debida» en el articulo 14
(1) (b), acepto el principio, pero convino en que ya estaba incluido en el texto mediante

el uso de la palabra «razonable».** A continuacién, el Grupo de Trabajo resumio:

«18. El Grupo de Trabajo examind detenidamente la clausula final del parrafo 1).
(b) acordado por la Conferencia reunida en sesioén plenaria. Tomo nota de la
decision de la Conferencia de suprimir los corchetes del texto*® y de su instruccion
al Comité de Redaccion de que propusiera un texto definitivo que expresara los
principios contenidos en la clausula. El Grupo de Trabajo sefial6 que el texto tenia
inicialmente por objeto abarcar una situacion especifica, pero que el debate habia
puesto de manifiesto la necesidad de ampliarlo mas alla de la intencion
original, conservando al mismo tiempo dicha intenciéon. El Grupo de Trabajo
convino en que esto entraba dentro de su mandato, y la propuesta del Grupo de

Trabajo contiene una enmienda adecuada»*®.

8.2.5.4 El Grupo propuso la siguiente redaccion para el articulo 14.1)b):

«b) Con respecto al producto de la cosecha de la variedad protegida, incluidas
plantas enteras y partes de plantas, cualquiera de los actos mencionados en el
apartado a) anterior, siempre que dicho producto de la cosecha se haya obtenido

mediante el uso no autorizado de material de reproduccion o de multiplicacion,

41 N.2 10, R p. 145.

“Véase supran. 10.2.1.

$Véase supra n.° 10.1, tercer parrafo.

4 N.°15, R p. 146.

4V éase supra n.° 10.1, cita en el ultimo parrafo, en referencia a R n.° 934, p. 317.
46 N.° 16, R p. 146 (énfasis nuestro).
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a menos que el obtentor haya tenido oportunidades razonables de ejercer su

derecho en relacion con el material de reproduccién o de multiplicacion» 4.

8.2.6.1 Esta propuesta del Grupo de Trabajo se debatio en la decimoquinta reunion
del Pleno, celebrada el 13 de marzo de 1991. El Sr. Harvey, Presidente del Grupo, explico,
entre otras cosas, que el Grupo habia propuesto algunos cambios muy leves en el texto

«que no alteraban su significado». Ademas, declar6:

«Los cambios se referian al final del articulo 14 (1) (b), que deberia decir lo
siguiente: «siempre que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante el
uso no autorizado del material de reproducciéon o de multiplicacion, y que [a

menos que el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable[s] de ejercer su

derecho en relacidon con el material de reproduccion». Esos cambios aclararian
que la segunda disposicion («y que...») se referia a toda la disposicion y no a la

clausula inmediatamente anterior que comienza con: «siempre que...» *5.

8.2.6.2 Tras debatir el informe del Grupo de Trabajo en el Pleno, el Presidente
sefiald que «no habia oposicidn real a la propuesta. Concluyé que, por lo tanto, quedaba

aceptaday».*’

9. El analisis de los documentos preparatorios y las actas de la Conferencia
Diplomatica en lo que respecta al concepto de «uso no autorizado del material de
reproduccion o de multiplicacion» de la variedad protegida que figura en el articulo
14.1)b), ahora articulo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991, lleva a las siguientes

conclusiones:

9.1 Cualquier uso especificado en el articulo 14.1)a) del Convenio de la UPOV
de 1991, incluido cualquier uso condicionado en virtud del articulo 14.1)b), de material
de reproduccion o de multiplicacion de una variedad protegida requiere la
autorizacion del titular del derecho de obtentor sobre esa variedad. De lo contrario,

se trata de un uso no autorizado.

47 N.° 18, R p. 146.

4 R n.°1529.5, en la pagina 403. (énfasis nuestro).

4 R n.° 1543, en la pagina 405. Por lo tanto, se presenté al Comité de Redaccion (R n.° 1537, en la pagina
404).
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9.2 Como se desprende de las actas de la Conferencia Diplomatica, el concepto
de «no autorizado» del articulo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991 se refiere a la
autorizacion del titular del derecho de obtentor en cuestion y no a la situacion
juridica del material de reproduccion o de multiplicacion utilizado para obtener el
producto de la cosecha. La redaccion finalmente adoptada tuvo su origen en la decision
del Pleno de «supeditar el ejercicio del derecho de obtentor con respecto al producto de
la cosecha al hecho de que hubiera sido imposible ejercerlo con respecto al material de

reproduccién o de multiplicacion»*.

9.3 El Grupo de Trabajo responsable de la redaccion adoptada del articulo 14.2)
del Convenio de la UPOV de 1991 utilizo6 para el debate de la modificacion del entonces
articulo 14.1)b) la propuesta de la delegacion de los Estados Unidos >!.En el contexto
correspondiente, se recuerda que la propuesta tenia la siguiente redaccion: «... siempre
que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante el uso no autorizado de material
de reproduccion o de multiplicacion [cuyo uso, con el fin de obtener el producto de la
cosecha, no haya sido autorizado por el obtentor [y si, y solo si, el obtentor no ha
tenido ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho ...].>> La propuesta presentada
por la delegacion alemana tenia una redaccidon correspondiente: «... no haya sido
autorizado por el obtentor ...».> Lo mismo se aplicaba a la propuesta de Dinamarca.>*
En otras palabras, en el contexto del articulo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991, es
irrelevante si el uso del material de reproduccion o de multiplicacion fuera del
territorio en el que se concede, es valido y se hace valer el derecho de obtentor
respectivo esta cubierto por algun derecho de propiedad o no, es decir, si se utiliza

de forma legal o ilegal.

9.4 El concepto de «uso no autorizado» que figura en el articulo 14.2) del
Convenio de la UPOV como una de las condiciones para la extension del derecho del
obtentor al producto de la cosecha est4 indisolublemente ligado al segundo, es decir, que
«el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en
relacion con dicho material de reproduccion o de multiplicaciony». Las dos
condiciones constituyen un todo inseparable, tal y como aclar6 el Sr. Harvey, presidente
del Grupo de Trabajo en la sesién plenaria >°.

50
51

R n.° 934, p. 317 (énfasis nuestro). Véase supra 10.1 in fine.
Véase infra...

52 Doc. DC/91/12, R p. 101.

33 Doc. DC/91/91, R p. 131.

% Doc. DC/91/97, R p. 134.

35 Rn.° 1529, p. 403; véase también supra n.° 10.2.6.1.
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9.5 De los documentos preparatorios y las actas de la Conferencia Diplomatica,
en particular de la declaracion del Sr. Harvey, se desprende que la razén para introducir

% en la redaccion del (ahora) articulo 14

el concepto de «oportunidad razonable» °
(2) fue porque «el debate habia puesto de manifiesto la necesidad de ampliar el texto
mas alla de la intencién original, conservando al mismo tiempo dicha intencion»’’.
No cabe duda de que no existe una «oportunidad razonable» si «el obtentor no ha tenido
la posibilidad legal de ejercer su derecho en relacion con el material de reproduccion

o de multiplicacion»®,

9.5.1 En cuanto a la aplicacion practica de la combinacion de «uso no autorizado»
y «oportunidad razonable de ejercer el derecho» como condiciones previas para la
extension de los efectos del derecho del obtentor respecto del producto de la cosecha, se

recuerda lo siguiente.

9.5.2 Cuando en octubre de 1989 la delegacion alemana presentd su propuesta,
que finalmente dio lugar al articulo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991, su «objetivo
era dejar claro que el titular del derecho podia ejercerlo una sola vez y recibir una sola
vez el pago de derechos, y que debia hacerlo en la fase mas temprana posible» >°.
Muchas delegaciones compartieron ese enfoque. Aunque no se debatié el territorio en el
que tienen lugar esas etapas de explotacion comercial, no cabe duda de que el requisito
de que «el titular del derecho» ejerza su derecho de obtentor en la etapa mas
temprana posible en relacion con el material de reproduccion o de multiplicacion de
la variedad protegida y reciba una sola vez la regalia, por definicion, solo puede

significar, en el pais en el que se concede y es valido el derecho.

9.5.3 En su ultima reunién antes de la Conferencia Diplomatica, varias
delegaciones se mostraron a favor del enfoque de «aplicacion en cascada». Sin embargo,
algunas delegaciones, como se desprende del informe de la reunion, criticaron «que el
texto no indicara claramente que el obtentor debia «ejercer sus derechos» y cobrar
regalias en la primera fase de explotacion que fuera viable» ©“-Que para el titular del
derecho de obtentor no sea viable ejercer su derecho en lo que respecta al material de

56 Es decir, sustituir «y si, pero solo si, el obtentor no tuviera la posibilidad legal de ejercer su derecho».

7 Rn.° 15, R p. 146 (supra n.® 10.2.5.3).

38 El Tribunal Federal de Justicia aleman, en una sentencia de noviembre de 2023 .X ZR 70/22 — «Cosecha»,
analiz6 detenidamente la historia de la redaccion del articulo 14 (2) de la UPOV, nums. 51-54, y concluyd
que «... de la historia legislativa se desprende que son relevantes no solo las posibilidades juridicas, sino
también las posibilidades facticas que existian hasta el momento en que se requiere el consentimiento en
relacion con el material de reproduccion o de multiplicacion, a mas tardary (id. ntim. 55).

3 Véase supra n.® 9.2 (d), tercer guion. Dinamarca comparti6 esa posicion.

60 CAJ 27/8, 25-29 de junio de 1990, n.° 70 i) (énfasis afiadido por HG y JS), véase también supra n.° 9.2 f).
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reproduccion o de multiplicacion de la variedad protegida, en los casos en que el acto

respectivo se haya producido fuera del territorio de su validez, no hace falta decirlo.

9.5.4 La decision posterior de la CAJ, entendida en el contexto de ese debate,
finalmente acordd incluir la nocidon de cascada como una opcién, afiadiendo entre
corchetes al final del apartado b) las palabras «y si, pero solo si, el obtentor no ha tenido
ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho en relacion con el material de
reproducciéon o de multiplicacion»®!. Esta redaccion fue expresamente apoyada por

muchas delegaciones en la Conferencia Diplomatica.®?

9.5.5 El requisito explicito, incluso reforzado, «y solo si el obtentor no ha tenido
ninguna posibilidad legal», a la luz de la evolucion de la redaccion, no deja lugar a dudas
de que «ninguna posibilidad legal» significa que los efectos del derecho de obtentor
respectivo no tuvieron efectos en el territorio en el que se produjeron los actos
relativos al material de reproduccion o de multiplicacion de la variedad protegida,
por lo que el obtentor tuvo la primera oportunidad de ejercer su derecho.
Posteriormente, el Comité de Redaccion adoptd la formulacion «habia sido imposible
ejercer el derecho» ®>. Como se ha sefialado anteriormente, la redaccion finalmente
adoptada, «ninguna oportunidad razonable», se adoptd con el fin de ampliar la
posibilidad de reclamar la proteccion del producto de la cosecha en algunas
circunstancias no especificadas, pero ha conservado la intencion expresada e impuesta
por «no ha tenido ninguna posibilidad legal» de la propuesta basica y «ha sido imposible»,

utilizada por el Comité de Redaccion 4,

9.5.6 Solo en aras de la exhaustividad, la formulacion «no ha tenido posibilidad
legal» indica implicitamente que, por regla general, tal situacion juridica no puede darse
en el territorio en el que se concede y es valido el derecho, y se solicita la proteccion.
% El titular de un derecho de obtentor valido solo podria, en circunstancias excepcionales,
como una guerra, legalmente sanciones impuestas, etc., se les niegue por ley el ejercicio de su

81 Véase supran.° 9.2 (g).

2 Por ejemplo, Espafia (Doc. DC/91/82), Japon (Doc. /91/61), Estados Unidos de América (DC/91/12),
Republica Federal de Alemania (Doc. DC/91/91) y Dinamarca (Doc. DC/91/97). Sin embargo, las
delegaciones de Francia (R n.° 918, p. 315) y los Paises Bajos (R n.° 920, p. 315) se opusieron,
argumentando que se trataba de una limitacion inaceptable del derecho de obtentor respectivo que causaba
complicaciones innecesarias.

63 Véase supran.° 11.2, en referencia a R n.° 934, p. 317.

64 Véase supra n.® 10.2.5.3.

%5 En el caso concreto del uso por terceros del material de reproduccion o de multiplicacién de una variedad
en el pais en el que se ha solicitado el derecho de obtentor para dicha variedad, pero aun no se ha concedido,
es decir, cuando el solicitante solo goza de proteccion provisional en virtud del articulo 13 del Convenio de
la UPOV de 1991, véase nuestro analisis separado (véase infra n.° ...).
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derecho valido con respecto al material de reproduccion o de multiplicacion de la variedad
protegida.

9.5.7 En otras palabras, lo que se discute y se aborda son los casos en los que los
actos especificados en el articulo 14.1) del Convenio de la UPOV de 1991 con respecto
al producto de la cosecha requieren la autorizacion del titular del derecho de obtentor en
las condiciones establecidas en el articulo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991. La
idea, la nocion de «obtenido mediante el uso no autorizado de material de reproduccion
o de multiplicacion de la variedad protegida» del articulo 14.2) significaria que la
variedad debe estar protegida por un derecho de obtentor en el territorio en el que
se produjeron los actos relativos al material de reproduccion o de multiplicacion, lo
que no resiste un examen minucioso *.jLos documentos preparatorios analizados y las
actas de la conferencia diplomadtica revelan lo contrario! Esto va claramente en contra de
las intenciones evidentes de los redactores del Convenio de la UPOV de 1991 vy, de
aceptarse, privaria al alcance del derecho de obtentor del material de la cosecha en el pais
en el que se concede y es valido el derecho, y a la proteccion solicitada de cualquier

efecto.

II. Principales conclusiones:

10.1 El concepto de «uso no autorizado» del articulo 14 (2) del Convenio de la
UPOV de 1991 se refiere a la autorizacion del titular del derecho de obtentor sobre la
variedad protegida, y no a la situacion juridica del material de reproduccion o de

multiplicacion utilizado.

10.2 Los efectos del derecho de obtentor se limitan al territorio del Estado
contratante en el que se concede. No tienen efectos juridicos fuera de ese territorio.

10.3 El nexo inseparable entre «uso no autorizado» y «oportunidad razonable
de ejercer el derecho» [del obtentor correspondiente en relacion con la variedad protegida
de su propiedad] implica, por definicion, la situacién en la que el obtentor no tenia
ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho en relacion con el uso de material de
reproduccion o de multiplicacion de su variedad protegida para obtener el producto de

la cosecha. Este es el caso siempre que el acto de utilizar material de reproduccion

% La declaracion que figura en las «Notas explicativas sobre los actos relativos al producto de la cosecha
en virtud del Convenio de la UPOV», de 28 de septiembre de 2007, preparadas por la Oficina de la Uniéon
(UPOV/EXN/HRYV Draft 1), en la que se afirma que «los actos no autorizados solo pueden producirse en
el territorio de la Unidn en el que se ha concedido y estd en vigor el derecho de obtentor», no refleja el
significado y el alcance del «uso no autorizado» del articulo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991
(véanse los apartados 11.2 a 11.4 supra).
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o de multiplicacion de la variedad protegida se produce en un territorio fuera del ambito

de validez del derecho de obtentor correspondiente.

10.4 En consecuencia, se requiere la autorizacion del titular del derecho de
obtentor para todos los actos especificados en el articulo 14.1) i) a vii) del Convenio
de la UPOYV de 1991 relacionados con el producto de la cosecha asi obtenido fuera
de la validez del derecho de obtentor respectivo, cuando ese producto de la cosecha
entra y se distribuye en el territorio donde es valido el derecho de obtentor
respectivo. Dado que el producto de la cosecha cumple entonces los requisitos
acumulativos de «sin autorizacion y sin oportunidad razonable de ejercer su
derecho», la defensa del derecho o cualquier otro ejercicio de ese derecho, por
ejemplo, mediante la reclamacion de regalias, constituye al mismo tiempo el
«ejercicio del derecho de obtentor en la fase mas temprana posible» dentro de la

cascada.
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Segundo capitulo: Oportunidad razonable

1. El concepto de «oportunidad razonabley: Introduccion

1. En esta seccion se analiza la historia de la redaccion y la trayectoria
interpretativa de estas disposiciones, basandose en las actas de las negociaciones de la
UPOV. El objetivo es situar el requisito de la oportunidad razonable en el contexto mas

amplio de los articulos 14 y 16, tal y como se desarrolla a lo largo del informe.

II. Evolucidn de la clausula de «oportunidad razonable» del articulo 14.2)

2. El Convenio de la UPOV de 1991 introdujo varias revisiones sustantivas al
alcance y la estructura de los derechos de los obtentores. Entre ellas, destaca como un
avance significativo la insercidon de la expresion «oportunidad razonable» en el articulo
14(2) y (3)°7 . Esta clausula desempefia un papel crucial en la delimitacion de los limites
del derecho de obtentor sobre el producto de la cosecha y los productos derivados de
dicho material. Estrechamente relacionado con esto estd el llamado «principio de
cascaday», un concepto que fue reconocido expresamente por varias delegaciones como
una salvaguardia que garantiza que la defensa de los derechos solo se produzca cuando

no haya sido posible el ejercicio previo.

3. Los apartados 2) y 3) amplian ese derecho mas alla del material de
reproduccion o de multiplicacion para incluir el producto de la cosecha y, opcionalmente,
los productos elaborados directamente a partir del producto de la cosecha. Sin embargo,
estas ampliaciones estan sujetas a una limitacion: el obtentor no debe haber tenido una
oportunidad razonable de ejercer su derecho en una fase anterior. Esta clausula sirve de
salvaguardia contra la defensa de los derechos desproporcionada y las reclamaciones

retroactivas cuando el obtentor tuvo la oportunidad de actuar antes, pero no lo hizo.

4. Tal y como se refleja en las Actas, estas condiciones son acumulativas y
tenian por objeto impedir una defensa de los derechos retroactiva o desproporcionada.

Esta estructura acumulativa, confirmada

67 En aras de la claridad, es importante sefialar que el concepto de «oportunidad razonable» no formo parte
de los debates originales durante la redaccion del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV. No hay ninguna
referencia a la expresion en las Actas de 1978 de la Conferencia Diplomatica de Ginebra sobre la revision
del Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales.

% UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacién UPOV n.° 346(E) (UPOV,
1992), pags. 314-320; pags. 403-414.
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confirmada durante la Conferencia Diplomadtica, armoniza este capitulo con el andlisis
del uso no autorizado y las implicaciones posteriores que se abordan en el capitulo sobre

el agotamiento.

5. La inclusion de la cldusula de «oportunidad razonable» fue el resultado de
complejas negociaciones. Los primeros borradores, como las propuestas de Espafia y
Japon (documentos DC/91/82 y DC/91/61), utilizaban un lenguaje mas rigido: «sin
posibilidad legal» o «a pesar de todas las precauciones debidas... el obtentor no podria
ejercer su derecho». Estas formulaciones se consideraron excesivamente estrictas y

suscitaron inquietudes en cuanto a la interpretacion judicial y la viabilidad®’.

6. Aunque no se puede atribuir de forma definitiva la autoria exacta de la
expresion «oportunidad razonabley, de las actas se desprende que la frase se introdujo en
el debate y se incorporé formalmente a los borradores de trabajo finales durante las
negociaciones en las que particip6 la delegacion de los Estados Unidos’. La delegacion
de los Estados Unidos propuso sustituir estos términos restrictivos por la expresion mas

flexible «oportunidad razonable.

7. El Sr. Hoinkes (EE. UU.) participd activamente en la aclaracion del alcance
del articulo 14(1)(b), y sus respuestas a las preguntas de otras delegaciones reforzaron la
interpretacion de que la disposicion debia incluir la condicion de «oportunidad
razonabley», tal y como proponia el Grupo de Trabajo: «El Sr. Hoinkes (EE. UU.)
respondid [...] que una referencia cruzada a las disposiciones del parrafo 1 b) no permitia
un enfoque selectivo limitado a las palabras "producto de la cosecha" [...] Esas
disposiciones debian considerarse en su conjunto ’D. Los negociadores entendieron que
esta propuesta preservaba la estructura secuencial de la defensa de los derechos, al tiempo

que permitia a las autoridades nacionales evaluar las limitaciones practicas caso por caso.

#«La propuesta de la delegacion de Japon, reproducida en el documento DC/91/61, de enumerar en el
articulo 14.1) b) los actos relativos al producto de la cosecha cubierto por el derecho de obtentor fue
rechazada por cinco votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones». UPOV, Actas de la Conferencia
Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion UPOV n.° 346(E), p. 318.

0 UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion UPOV N.° 346(E), pags.
403-414.

7l UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion de la UPOV n.° 346(E), p. 415.
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8. La propuesta obtuvo un amplio apoyo’?. Suecia confirmé expresamente que
la propuesta de los Estados Unidos incorporaba la légica en cascada articulada
originalmente por Japon, y el Presidente de la Conferencia afirmé publicamente esta
interpretacion. La delegacion del Reino Unido respaldé la clausula 73, aclarando que el
producto de la cosecha obtenido de un uso no autorizado solo deberia dar lugar a la
intervencion del obtentor cuando no hubiera existido una oportunidad previa. Se
argument6 que el parrafo 14(1)(b) no excluia automaticamente el material autorizado y,

por lo tanto, la clausula era esencial para garantizar unos limites adecuados.

9. El Grupo de Trabajo aceptd la expresion «oportunidad razonable» 7, que
incorporaba la idea de «diligencia debida», sugerida por Japén 7. La redaccion final
refleja el consenso de que la clausula incluia las expectativas probatorias relativas a la
diligencia, sin imponer normas rigidas que pudieran obstaculizar la interpretacion o la

defensa de los derechos.

10. En consecuencia, se aprobaron los parrafos 2) y 3) del articulo 14 con dos
requisitos acumulativos: i) el uso no autorizado de material de reproduccion o de
multiplicacion; y ii) la inexistencia de una oportunidad razonable para actuar en esa etapa
anterior, una estructura que se integra con la secuencia general de la defensa de los
derechos y con el andlisis presentado en los capitulos sobre uso no autorizado y

agotamiento.

?Varias delegaciones apoyaron la preservacion del derecho sobre el producto de la cosecha, aunque
expresaron su preocupacion por su aplicabilidad practica. Francia, por ejemplo, se opuso a las propuestas
de suprimir o debilitar este componente del articulo 14, haciendo hincapié en que el Convenio deberia
adaptarse a los futuros avances tecnologicos y que algunos obtentores, como los que trabajan con plantas
aromaticas o perfumeras, solo podian contar con la proteccion en la fase de producto de la cosecha. UPOV,
Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion UPOV N.° 346(E), pags. 407-408.
Otras delegaciones, como las de Canada y los Paises Bajos, debatieron la naturaleza de la disposicion, si
era obligatoria u opcional. Los Paises Bajos se mostraron a favor de una disposicion vinculante, mientras
que Canada prefirié que no hubiera ninguna disposicion. Ambos reconocieron finalmente la propuesta de
los Estados Unidos como un compromiso viable. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra
de 1991, Publicacién UPOV n.° 346(E), pags. 413-415.

3 UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion UPOV N.° 346(E), pags.
414-415.

"Las delegaciones de Alemania, Dinamarca y Espafia, entre otras, que inicialmente habian presentado
propuestas alternativas, las retiraron para apoyar el proyecto de los Estados Unidos. Se entendio que la
disposicion resultante preservaba el principio de cascada al tiempo que introducia una norma juridicamente
aplicable. Como sefial6 el Sr. Burr (Alemania), la disposicién abordaba los casos en los que se habia
infringido una licencia o se habia producido una propagacion no autorizada a pesar de la falta de control
del obtentor. Solo permitia la aplicacion de la ley cuando realmente no era posible una intervencion previa.
UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion UPOV n.° 346(E), p. 413.
5 UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion UPOV N.° 346(E)
(UPOV, 1992), pags. 314-320; pag. 146. «15. El Grupo de Trabajo examin6 una propuesta de la delegacion
de Japon de introducir el concepto de «diligencia debida» en el texto del parrafo 1) b). El Grupo de Trabajo
acept6 el principio de la propuesta, pero convino en que el concepto ya estaba incluido en el texto mediante
el uso de la palabra «razonable».
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11. La clausula de oportunidad razonable impone un control de proporcionalidad
a la defensa de los derechos. En lugar de afadir un nuevo nivel interpretativo, pone en
practica la intencion expresada durante la negociacion de que la defensa de los derechos
debe producirse lo antes posible y solo descender por la cascada cuando la intervencion
temprana no sea legalmente o practicamente viable.

12. Durante la Conferencia se aclar6 la distincion entre el ejercicio y la defensa
de los derechos. El «ejercicio» se entendi6 principalmente como el cobro de regalias o la
concesion de licencias, mientras que la « defensa de los derechos » se referia a los recursos
legales. La clausula de «oportunidad razonable» se refiere a lo primero, es decir, a si el
obtentor tuvo la oportunidad de actuar comercialmente en una fase anterior °.A los

efectos del articulo 14.2), la investigacion se centra en si el obtentor tenia una oportunidad

comercial realista de actuar en fases anteriores, y no en si se podia recurrir a un litigio.

III. Deliberaciones sobre el cobro de regalias v los limites de la defensa de los derechos

13. Surgi6 un importante debate sobre la etapa en la que los obtentores deberian
tener derecho a cobrar regalias’’, si deberia limitarse a la etapa de material de
reproduccion o de multiplicacion o extenderse al producto de la cosecha en determinadas
condiciones. El consenso entre muchas delegaciones fue que, por regla general, los
derechos de obtentor deberian recaudarse en la fase mas temprana posible de la cadena
de produccion, normalmente en el momento del material de reproduccion o de
multiplicacion. Esta posicion se justifico por motivos de seguridad juridica, la necesidad
de practicas comerciales estables y el deseo de evitar complicar los procedimientos para

la defensa de los derechos.

14. Las delegaciones de Japon, Suecia, Canada, Australia y Dinamarca hicieron
hincapié en que la proteccion del producto de la cosecha deberia ser excepcional.”® En su
opinién, no se debe permitir que el obtentor elija a su antojo el momento de la defensa de los
derechos.

76 Conclusion derivada de los debates entre los parrafos 1527 y 1615. UPOV, Actas de la Conferencia
Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion de la UPOV n.° 346(E), (UPOV, 1992), pags. 403 a 416.

7 UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion de la UPOV n.° 346(E)
(UPOV, 1992), pag. 304; pags. 315-317.

78E1 Sr. Espenhain (Dinamarca) recordd que su delegacion siempre habia apoyado el fortalecimiento del
derecho de obtentor, pero que las regalias debian recaudarse en la primera etapa posible (parr. 926). Esto
también se correspondia con una recomendacion adoptada en la Conferencia Diplomatica de 1978. El Sr.
Oster (Suecia) dijo que el obtentor no debia tener la posibilidad de elegir la etapa en la que cobraria sus
regalias. El derecho debia centrarse en el material de reproduccion o de multiplicacion (parr. 922). EI Sr.
Bradnock (Canada) apoyo las propuestas de Suecia y Espafia, haciendo hincapié en que las regalias debian
cobrarse normalmente en la etapa del material de reproduccion o de multiplicacion, y
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Temian que esta flexibilidad pudiera dar lugar a una imprevisibilidad comercial y
complicar las relaciones entre obtentores y usuarios. En su lugar, abogaban por un modelo
en el que los obtentores ejercieran sus derechos tan pronto como fuera legalmente y
practicamente posible y solo recurrieran al producto de la cosecha cuando no fuera viable
la defensa de los derechos en fases anteriores. Al mismo tiempo, otras delegaciones, entre
ellas Francia” , Alemania® y los Paises Bajos, expresaron su preocupacion por la carga
juridica y probatoria que podria derivarse de un modelo estricto en cascada.

15. A diferencia de la mayoria de las delegaciones estatales, la CIOPORA y la
Camara de Comercio Internacional (CCI) apoyaron que se concediera a los obtentores
una mayor flexibilidad para decidir en qué fase cobrarian las regalias®!. Argumentaron
que la cuestion no debia ser si la defensa de los derechos se producia en la fase de
propagacion o en la de cosecha, sino si el obtentor podia controlar eficazmente el uso de
la variedad. Desde su punto de vista, las regalias debian recaudarse alli donde la defensa
de los derechos fuera mas eficaz, ya fuera en las fases iniciales o en las finales. Citaban
el ejemplo de Francia: dependiendo del cultivo, las regalias podian recaudarse en

diferentes etapas sin dificultad.

16. La divergencia entre estas posiciones reveld un desacuerdo més profundo
entre quienes daban prioridad a la seguridad juridica y la claridad procesal y quienes
favorecian un enfoque mas pragmatico centrado en la aplicabilidad y la autonomia del
obtentor. En ultima instancia, aunque la Conferencia acordo6 reforzar los derechos de los
obtentores, también se propuso evitar que estos cambiaran de forma arbitraria o
estratégica los puntos de recaudacion de las regalias. La propuesta de hacer opcional el

articulo 14.1)b), que habria proporcionado una mayor flexibilidad a los obtentores,

solo de manera excepcional sobre el producto de la cosecha (parrafo 924). UPOV, Actas de la Conferencia
Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion de la UPOV n.° 346(E)

(UPOV, 1992), pags. 315-316.

"Francia sefial6 que exigir a los obtentores que demostraran que no podian haber actuado antes podria crear
confusion con el concepto de agotamiento del derecho de obtentor. Se argumento que tal requisito obligaria
a los obtentores a aportar una «prueba negativa», es decir, a demostrar que no tuvieron oportunidad de
actuar en la fase de propagacion. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991,
Publicacion de la UPOV n.° 346(E) (UPOV, 1992), p. 315.

80 Alemania expres6 su apoyo a la clarificacion del principio de agotamiento, pero se mostrd partidaria de
un enfoque mas sencillo, como la formulacion propuesta por los Estados Unidos. Del mismo modo, la
AIPPI advirtié que la dificultad de identificar el origen del producto de la cosecha y de rastrear las
infracciones podria hacer practicamente imposible la aplicacion de la ley si la carga de la prueba recayera
integramente en el obtentor. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion
UPOV n.° 346(E) (UPOV, 1992), p. 315.

81 «931. EI Sr. ROYON (CIOPORA) declaré que la CIOPORA estaba a favor del fortalecimiento del
derecho de obtentor debido a las numerosas lagunas que existian en muchos Estados miembros de la UPOV
en la actualidady. [...] «932. El Sr. SMOLDERS (ICC) declaro que su delegacion apoyaba las
declaraciones formuladas por la delegacion de Francia y el representante de la CIOPORA», en UPOV,
Actas de la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion UPOV n.° 346(E) (UPOV, 1992), p.
317.
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fue rechazada por mayoria de votos. Este resultado indicaba una preferencia por una
aplicacion uniforme del principio en cascada, pero que incluyera condiciones claras y
limitadas en las que se pudiera permitir la defensa de los derechos posterior sobre el

producto de la cosecha.

17. En conclusion, aunque se reconocié de manera generalizada la necesidad de
proteger firmemente los derechos de los obtentores, la opinidon predominante fue que, por
lo general, las regalias debian recaudarse en la etapa de material de reproduccion o de
multiplicacion. Solo en situaciones en las que la aplicacion en las etapas iniciales fuera
legalmente o practicamente imposible seria apropiado invocar los derechos sobre el
producto de la cosecha en virtud del principio de cascada. El debate reflejo asi un
equilibrio entre garantizar la claridad juridica y permitir un derecho efectivo, con

diferentes delegaciones trazando esa linea en lugares ligeramente diferentes.

18. Por regla general, las regalias deben recaudarse en la fase mas temprana
posible de la cadena de produccion, es decir, en el nivel del material de reproduccion o
de multiplicacion. La recaudacion de regalias sobre el producto de la cosecha solo se
permite en circunstancias excepcionales, cuando el obtentor no tiene una oportunidad
razonable de ejercer sus derechos en una fase anterior. Esto refleja la logica del principio
de cascada, que permite que la defensa de los derechos «descienda» al material posterior

solo cuando el control anterior es legalmente o practicamente imposible.

19. La Conferencia rechazo la idea de otorgar a los obtentores plena discrecion
para elegir el punto de recogida, a fin de evitar la inseguridad juridica y la imposicion de
cargas a los usuarios. Sin embargo, se reconocio que, en la practica, el obtentor podria
necesitar flexibilidad para ejercer sus derechos en la fase en que el control es mas eficaz,
siempre que dicha flexibilidad sea compatible con las condiciones acumulativas del

articulo 14.2) y el marco de agotamiento del articulo 16.

IV. Estructura v funcion del «principio de cascaday

20. El «principio de cascada» establece un enfoque estructurado y secuencial para

el ejercicio de los derechos sobre las variedades vegetales, por el que la proteccion se
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extiende progresivamente desde el material de reproduccion o de multiplicacion hasta el
producto de la cosecha y, posteriormente, a los productos elaborados directamente a partir
de ese producto de la cosecha. Es fundamental sefialar que este modelo condiciona cada
nivel sucesivo de proteccion a la imposibilidad de ejercer los derechos en la fase anterior,

creando asi una jerarquia.

21. Este diseno tiene dos objetivos principales: garantiza que las intervenciones
legales sigan siendo proporcionales a las circunstancias y evita estrategias arbitrarias o
retroactivas que podrian socavar la seguridad juridica o imponer cargas indebidas a los

agentes posteriores.

22. El término fue introducido explicitamente durante la Conferencia
Diplomatica por la delegacion japonesa®. El Sr. Hayakawa (Japon) hizo hincapié en que,
para evitar la incertidumbre del mercado, no se debe permitir al obtentor elegir
arbitrariamente la etapa en la que se ejercen los derechos. Por lo tanto, Japon propuso que
el derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha o el material procesado estuviera
condicionado a la imposibilidad de actuar antes. Esto se conocid como el «principio de
cascaday», y Japon condicion6 su apoyo a la ampliacion del derecho del obtentor a la

inclusion de dicha estructura®>.

23. Este acuerdo negociado se refleja no solo en el articulo 14(2)-(3), sino
también en la légica del articulo 16, donde el alcance del agotamiento del derecho de

obtentor depende del momento en que el obtentor ejercio el derecho.

V. Principales conclusiones

24. El andlisis demuestra que la clausula de «oportunidad razonable» funciona
como puerta de entrada y salvaguardia en la arquitectura de la proteccion de las variedades
vegetales. Surgida del compromiso diplomético de la revision de la UPOV de 1991, su
objetivo era limitar la defensa de los derechos de manera excesiva o retroactiva, al tiempo
que se garantizaba que los obtentores no se vieran privados de recursos cuando el control

en las fases iniciales fuera imposible.
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25. Tal y como se refleja en la estructura acumulativa del articulo 14.2), su
funcionamiento depende tanto de la existencia de un uso no autorizado como de la
ausencia de una oportunidad realista para el ejercicio de los derechos en las fases iniciales,
lo que alinea este capitulo con el andlisis desarrollado en la seccion anterior sobre el uso

no autorizado.

26. En tultima instancia, el principio de cascada y la nocién de oportunidad
razonable definen conjuntamente los limites temporales y espaciales de los derechos de
los obtentores. Encarnan un equilibrio normativo: proteger la innovacién y la inversion
en el fitomejoramiento sin comprometer la previsibilidad y la estabilidad del comercio

agricola.

27. Su interaccidén también proporciona el puente conceptual al articulo 16, como
se analiza en el capitulo sobre el agotamiento del derecho de obtentor, en el que el

momento en que el obtentor ejercio el derecho determina si se aplica el agotamiento.

82«Por lo tanto, la delegacion de Japon propuso introducir el denominado «principio de cascada». Solo con
esa condicion Japon podria aceptar una ampliacion del alcance del derecho de obtentor», UPOV, Actas de
la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1991, Publicacion de la UPOV n.° 346(E), pags. 314-315.

83 Esta posicion encontrd eco en otras delegaciones que apoyaron una condicion doble: el uso del material
de reproduccion o de multiplicacion debe ser no autorizado y el obtentor no debe haber tenido una
oportunidad razonable de ejercer su derecho a ese nivel. Esto se considerd esencial para garantizar la
equidad y la coherencia juridica. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomdtica de Ginebra de 1991,
Publicaciéon UPOV n.° 346(E), p. 315.
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Tercer capitulo: La evolucion de la disposicion sobre el agotamiento en el Convenio de la

UPOYV de 1991 y su interaccion con el ambito de proteccion

1. Se ha presentado la evolucion que refleja las intenciones de los autores de la redaccion
final del articulo 16, concretamente, sobre la base de los documentos preparatorios del Consejo,

el CAJ, el IOM, el PM®* vy las actas de la Conferencia Diplomatica.

L. Evolucién de la clausula de agotamiento en el proceso de revision de la UPOV (1986-1991)

2. En noviembre de 1986, con motivo de su 25 aniversario, la Oficina de la UPOV
publicd una recomendacién para ampliar el derecho de obtentor a todo el material de la
variedad, con el requisito adicional de que, una vez que el material se hubiera comercializado
en el territorio en cuestion, el derecho de obtentor se agotaria, salvo en caso de que el material

se utilizara para la (re)produccion®.

3. Los antecedentes de esta recomendacion eran que la limitacién del alcance de la
proteccion al material de reproduccion en el articulo 5 del Convenio de la UPOV de 1978
ofrecia una laguna juridica: los productores cultivaban frutas y flores en un pais en el que la
variedad no podia protegerse e importaban esos productos de la cosecha al pais en el que solo

se podia proteger el material de reproduccion de la variedad®®.

4. El parrafo 5 (4), que también preveia la proteccion del producto comercializado, solo

era una recomendacion.

5. En 1987, el Consejo de la UPOV tomo la decision de revisar el Convenio de la UPOV
de 1978. Una de las principales razones era reforzar el derecho de obtentor ampliando su

alcance®’.

8 CAJ: Comité Administrativo y Juridico. IOM: Reunién con organizaciones internacionales.

PM: Reunidn preparatoria para la revision del Convenio de la UPOV
8 CAJ/ 18 /6, noviembre de 1986, ANEXO: Proyecto de recomendacion sobre la ampliacion y armonizacion de los
derechos concedidos a los obtentores, propuesto por la Oficina de la Union sobre la base de las deliberaciones anteriores.
86 CAJ/VIII/5, junio de 1981, pagina 2, parrafos 6 y 7.
87 Consejo C/XX1/13, 15 y 16 de octubre de 1987, pagina 14.
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6. En la fase inicial de la revision del Convenio de la UPOV, la proteccion establecida
en el articulo 5 del Convenio de la UPOV de 1978 se amplid a todo el material de la variedad

y a los productos derivados de ella® .

7. El parrafo sobre el agotamiento, articulo 5 (2)(b), impedia al titular ejercer sus
derechos tanto sobre el material de reproduccion o de multiplicacion como sobre los productos
de la cosecha obtenidos a partir del mismo, pero el derecho exclusivo de reproduccion no se

agotaba. ¥ .

8. En esta etapa se dispuso que la venta al publico de flores cortadas producidas a partir
de rosales o bulbos de tulipan para su plantacion en jardines privados no agotaria el derecho a

adherirse a las practicas leales y al fin previsto del material utilizado para la derivacion *°.

9. La intencion era que el agotamiento se aplicara Unicamente al material
comercializado en el territorio de proteccion y no al material exportado a otro territorio en el

que la variedad también estuviera protegida °'.

10. En la primera reunidon preparatoria para la revision del Convenio de la UPOV,
celebrada en abril de 1990, se amplid el texto existente’” , que ahora prevé el agotamiento del
material una vez que ha sido comercializado en el territorio de proteccion, con tres excepciones:
a) que el material
(1) se utilice para una nueva reproduccion o (ii) fuera del &mbito de utilizacion para el que el
obtentor comercializo el material o dio su consentimiento, o (iii) se exporte a un pais que no

proteja el género o la especie vegetal a la que pertenece la variedad.

11. La excepcion ii) se baso en el deseo de los obtentores de aplicar practicas equitativas
al material derivado del producto de la cosecha. La excepcidn iii) se basa en la consideracion

de que:

(®® CAJ/ XXI1/2, abril de 1988, pagina 9, articulo 5, parrafos 1 y 2 a): propuesta de ampliar el derecho a todo el material de la
variedad.

89CAJ/XXII/2, abril de 1988, pagina 9, articulo 5 (apartado 2, letra b)): Principio del agotamiento del derecho de obtentor. No
obstante, ese derecho no se extenderd a la oferta para la venta o la venta de material comercializado por el obtentor o con su
consentimiento expreso, ni al material derivado de ese material de conformidad con su destino previsto.

De ello se desprende que el derecho de reproduccion no estéa sujeto al agotamiento.

% CAJ/ XXII /2, abril de 1988, pagina 10, parrafo 6; CAJ XXIII/2, octubre de 1988, pagina 15, parrafos 14 y 15:

El principio de agotamiento se aplicaria con respecto al material vendido inicialmente y al material derivado, pero con la
condicion de que la derivacion se ajuste a practicas leales dentro del uso previsto del material tal y como se vendio.

91 CAJ XXII1/2, octubre de 1988, pagina 15, parrafo 13; CAJ /XXIV/6, abril de 1989, pagina 15, péarrafo 76.

92 PM 1/2, abril de 1990, pagina 33, parrafo 17.1

Nuevo texto propuesto Articulo 17 Efectos del derecho de obtentor, notas explicativas.

En la vigésima quinta sesion del Comité Administrativo y Juridico, se propuso una nueva estructura y un proyecto para el
articulo que trata de los efectos del derecho de obtentor, principalmente como resultado de las criticas sobre la dificultad de
comprender la disposicion relativa al principio de agotamiento.
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«A fin de que el derecho sea efectivo en relacion con las exportaciones, estas quedan excluidas
del agotamiento; sin embargo, esta exclusion solo es valida para las exportaciones a paises sin
proteccion, tal y como se establece en el articulo 10, apartado 4, de la ley pertinente de la

Republica Federal de Alemaniay. %

12. Ademas, esta excepcion también se aplicaria cuando las exportaciones se realizaran
a un pais que protegiera las variedades vegetales, pero no el taxén al que pertenecia la variedad

en cuestion %,

13. En la reunion con las organizaciones internacionales, se afiadi6 el siguiente parrafo

sin mas explicaciones ni debate *°:

«b) A los efectos del apartado a), se entiende por «material», en relacion con una
variedad,

(1) material de reproduccion o de multiplicacion vegetativa de cualquier tipo,
(1) producto de la cosecha y

(111) cualquier producto obtenido directamente del producto de la cosechay.

14. En la reunion CAJ/28 celebrada en octubre de 1990, justo después de la reunion con
las organizaciones internacionales, las delegaciones de Alemania y los Paises Bajos
consideraron que el parrafo a) ii) era demasiado vago y otorgaba al obtentor un poder excesivo
sobre los materiales de la variedad comercializada. También resultaba dificil para el usuario del
material de reproduccién o de multiplicacion demostrar el consentimiento del obtentor. El

comité acordd finalmente poner este subparrafo entre corchetes®®.

15. A propuesta de Suecia y Alemania, se afiadio sin debate la frase «excepto cuando la

exportacion se destine al consumoy al final del apartado a) iii).”’

9 PM 1 /2, abril de 1990, pagina 38, parrafo 17.13, ltima frase

4 CAJ/27/8, junio de 1990, pagina 13, parrafo 90: completar el apartado iii) con una referencia al taxon al que pertenecia la
variedad; en otras palabras, el principio de agotamiento tampoco se aplicaria cuando la exportacion se realizara a un pais que
protegiera las variedades vegetales, pero no el taxon en cuestion.

95 TOM/5/2 Rev. Quinta reunidn con organizaciones internacionales, 10 y 11 de octubre de 1990, pagina 47.

96 CAJ/28/6, 12-16 de octubre de 1990, pagina 8, parrafo 48

97 CAJ/28/6, 12-16 de octubre de 1990, pagina 8, parrafo 49
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II. Deliberaciones finales en la Conferencia Diplomatica y adopcion del articulo 16

16. Durante el debate sobre la propuesta basica del articulo 16 en la Conferencia
Diplomatica®® , se decidi6 finalmente que el parrafo a) iii), que figuraba entre corchetes, no se
incluiria en el texto definitivo. Se trata del antiguo parrafo a) ii) relativo a la cuestion de la
utilizacion del material fuera del &mbito de utilizacion para el que el obtentor lo comercializ6 o
dio su consentimiento. A pesar de la peticion del Secretario General Adjunto de la UPOV®, la

enmienda japonesa para afiadir un parrafo (iii) adaptado'® fue finalmente rechazada'®!

En el texto final, se concluyo que esta cuestion debia resolverse entre el obtentor y las
partes interesadas sobre la base del derecho privado. De lo contrario, podria ocurrir que terceros
que actuaran de buena fe al obtener material de una variedad protegida de personas distintas del
obtentor, sin saber en qué condiciones se habia comercializado originalmente dicho material,

fueran victimas de abusos cometidos por otros en relacion con ese material'%2,

17. En la Conferencia Diplomatica, las deliberaciones sobre el término «consumoy
dieron lugar a la conclusion de que debia existir «consumo» en sentido amplio cuando alguien
comercializaba semillas que se utilizaban, por ejemplo, para la produccién de piensos, y que en
ese caso el derecho de obtentor debia agotarse porque las semillas se habian comercializado

3

con ese fin.! El Comité de Redaccion considerd que este término incluiria los piensos

destinados a la produccién animal'®.

18. Texto definitivo del articulo 16:

Agotamiento del derecho de obtentor

«l) [Agotamiento del derecho] El derecho de obtentor no se extenderd a los actos
relativos al material de su variedad, o de una variedad cubierta por el Articulo 14.5),
que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte
Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado

de dicho material, amenos que esos actos:

% DC 1991, parrafo 1675.1 Propuesta bésica: jSe ha cambiado el orden de los apartados ii) y iii)!

% DC 1991, parrafo 1672.1

100 DC/91/69: iii) implica la utilizacion como material de reproduccion o de multiplicacion de material que no haya sido
vendido o comercializado de otro modo como material de reproduccion o de multiplicacion.

101 DC 1991, parrafo 1683.

102 DC 1991, parrafo 1673

13 DC 1991, parrafos 1681.2 y 1681.4

104 DC 1991, parrafo 1852.5
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(i) impliquen una nueva reproduccion o multiplicacion de la variedad en cuestion
(ii) impliquen una exportacion de material de la variedad, que permita reproducirla, a
un pais que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que

pertenezca la variedad, salvo si el material exportado esta destinado al consumo.

(2) [Sentido de “material”] A fines de lo dispuesto en el parrafo 1), se entendera por
“material”, en relacion con una variedad,
(i) el material de reproduccion o de multiplicacion vegetativa, en cualquier forma,
(ii) el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas, y

(iii) todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

(3) “Territorios” en ciertos casos] A los fines de lo dispuesto en el parrafo 1), las Partes
Contratantes que sean Estados miembros de una sola y misma organizacion
intergubernamental, cuando las normas de esa organizacion lo requieran, podran
actuar conjuntamente para asimilar los actos realizados en los territorios de los
Estados miembros de esa organizacion a actos realizados en su propio territorio; en tal

caso, notificaran esa asimilacion al Secretario General.

III. Principales conclusiones

19. La intencién de los redactores del Convenio de la UPOV de 1991 en lo que respecta
al agotamiento es claramente restringir el derecho del obtentor al primer material
comercializado, por lo general el material de reproduccién o de multiplicacion, con la
consecuencia de que el producto de la cosecha o el material derivado de ¢l no est4 protegido
por el articulo 14, a menos que el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer

su derecho.
20. El uso del producto de la cosecha, como plantas o bulbos, para la produccion de

material derivado, como flores, no estd comprendido en el derecho de obtentor, en cuyo caso

se puede recurrir al parrafo 14.1)b) para ejercer el derecho sobre ese material.

37



WG-HRV/9/2
Anexo, pagina 38

Las dos excepciones 1) y ii) del articulo 16 se refieren al uso de ese material para una nueva
reproduccién o multiplicacion de la variedad en cuestion y a la exportacion de material que
puede utilizarse como material de reproducciéon o de multiplicacién a un pais en el que la

variedad no puede protegerse, «salvo cuando el material exportado se destine al consumo finaly.

21. Esta ultima frase se afiadié sin més debate. Pero una conclusion logica es que,
aunque ese material, como las semillas de hierba para pastos o céspedes, también puede ser
apto para la reproduccion o multiplicacion , no cabe esperar que se obtenga material de

reproducciéon o material de multiplicacion o producto de cosecha derivado de dicho material.

22. En cuanto a la relacion entre el articulo 14 y el articulo 16 del Convenio de la UPOV
de 1991:

A.Es evidente que, cuando, de conformidad con el articulo 16, se produce el
agotamiento del derecho de obtentor, este ya no puede invocar el articulo 14 con respecto al

material correspondiente.

B. En caso de propagacion ulterior del material de la variedad que se ha

puesto en el mercado, el derecho del obtentor «revivey.

C. El uso del producto de la cosecha, por lo que se ha producido el agotamiento del
derecho de obtentor —como los rosales o los bulbos de tulipAn— para la produccién de flores,
puede controlarse mediante la disposicion del articulo 14(1)(b):

«El obtentor podra supeditar su autorizacion a condiciones y limitacionesy.

D1. Si el material de reproduccion o de multiplicacion, o el material que pueda utilizarse
como material de reproduccion o de multiplicacion, de una variedad protegida se vende a una
parte que exporta este material a un territorio en el que no existe el derecho de obtentor para la

especie a la que pertenece esta variedad, el derecho de obtentor no se agota.

D2. Esto significa que el titular puede ejercer su derecho sobre el producto de la cosecha
importado producido a partir de este material de reproduccion o de multiplicacion, ya que el
producto de la cosecha se ha producido sin autorizacion en relacion con el derecho de obtentor
no agotado y el titular no ha tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en ese otro

territorio.
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Conclusiones

El Grupo analizd la historia de los Convenios de la UPOV de 1978 y 1991 y las
intenciones de los redactores en relacion con los conceptos del articulo 14.1) y 14.2) del
Convenio de la UPOV de 1991, a saber, «uso no autorizado», «oportunidad razonabley, asi
como su relacion con el «Agotamiento del derecho de obtentor», mediante el estudio de los
documentos preparatorios y las actas de las conferencias diplomaticas, junto con la

jurisprudencia pertinente.

Sobre la base de estos amplios estudios, el Grupo llegd a las siguientes conclusiones

resumidas:

1. Cualquier uso especificado en el articulo 14.1)a) del Convenio de la UPOV de 1991,
sujeto a las condiciones y limitaciones del articulo 14.1)b), de material de reproduccién
o de multiplicacion de una variedad protegida, requiere la autorizacion del titular del

derecho de obtentor sobre esa variedad. De lo contrario, se trata de un uso no autorizado.

2. El concepto «no autorizado» del articulo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991
se refiere a la autorizacion del titular del derecho de obtentor en cuestion y no a la
situacion juridica del material de reproducciéon o de multiplicacion utilizado para
obtener el producto de la cosecha. Es irrelevante que el uso del material de reproduccion
o de multiplicacion fuera del territorio en el que se ha concedido, es valido y se hace
valer el derecho de obtentor correspondiente esté cubierto por algin derecho de

propiedad o no, es decir, que se utilice de forma legal o ilegal.

3. Las dos condiciones previas para la ampliacion del derecho del obtentor respecto
del producto de la cosecha, es decir, el «uso no autorizado» del material de reproduccion
o de multiplicacion de la variedad protegida y que el obtentor «no haya tenido una
oportunidad razonable de ejercer su derecho en relacion con dicho material de
reproduccion o de multiplicaciony, establecidas en el articulo 14.2) del Convenio de la

UPOV, constituyen un todo inseparable.

4. La introduccion del concepto de «oportunidad razonable» en la redaccion del

articulo 14 (2) ha ampliado la posibilidad de reclamar la proteccion del derecho del

39



WG-HRV/9/2
Anexo, pagina 40

obtentor sobre el producto de la cosecha mas alla del concepto anterior de «no ha tenido
la posibilidad legal de ejercer el derecho en relacidon con el material de reproduccion o

de multiplicaciony.

5. En virtud del principio de cascada establecido en el articulo 14.2) del Convenio de
la UPOV de 1991, el titular del derecho puede ejercerlo y percibir la contraprestacion
correspondiente una sola vez, con sujecion a las posibles condiciones y limitaciones

contractuales impuestas por el titular del derecho de obtentor.

6. Se requiere la autorizacion del titular del derecho de obtentor para todos los actos
especificados en el articulo 14 (1) (i)-(vii) del Convenio de la UPOV de 1991, también
en relacion con el producto de la cosecha asi obtenido fuera del ambito de validez del
derecho de obtentor correspondiente, cuando ese producto de la cosecha entra y se
distribuye en el territorio en el que es valido el derecho de obtentor correspondiente, ya
que el producto de la cosecha cumple entonces los requisitos acumulativos de «uso no
autorizado» y «ausencia de oportunidad razonable para ejercer su derecho». Cualquier
otro ejercicio de ese derecho, por ejemplo, reclamando regalias, constituye al mismo
tiempo un «ejercicio del derecho del obtentor en la fase més temprana posible» dentro

de la cascada.

7. «Uso no autorizadoy: el uso de material de reproduccion o de multiplicacion de una
variedad protegida, sin la autorizacion del titular, para la produccion del producto de la
cosecha resultante dentro o fuera del territorio en el que la variedad esta protegida, es
un uso no autorizado. Esto también incluira los casos en que el producto de la cosecha
posiblemente importado esté protegido por el articulo 14(2) del Convenio de la UPOV
de 1991.

8. La clausula de oportunidad razonable se adoptd como compromiso durante la
Conferencia Diplomatica de 1991, en sustitucion de propuestas mas estrictas como «sin
posibilidad legal» o «a pesar de todas las precauciones debidas». Esta eleccion de
redaccion garantizo una interpretacion flexible y sensible al contexto, al tiempo que
preservd la estructura en cascada. Refleja un compromiso negociado destinado a
preservar la estructura en cascada, al tiempo que permite una interpretacion judicial
contextual, y supuso una nueva salvaguardia en la ampliacion de los derechos sobre el

producto de la cosecha.
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Su funcién principal es garantizar la proporcionalidad: la aplicacidon posterior sobre

el producto de la cosecha solo se permite cuando los obtentores no tuvieron una oportunidad

realista de ejercer sus derechos anteriormente en la fase de propagacion. La distincion

establecida en la Conferencia entre «ejercicio» de los derechos (por ejemplo, concesion de

licencias o cobro de regalias) y la «defensa de los derechos» (recursos legales) confirmé que

la oportunidad razonable se refiere principalmente a lo primero: si el obtentor tenia una

oportunidad comercialmente significativa de intervenir en la fase anterior.

10.

11.

12.

13.

14.

La oportunidad razonable se ha convertido en el umbral decisivo para aplicar el
principio de cascada: evita las reclamaciones retroactivas u oportunistas, al tiempo que
garantiza que los obtentores no se vean privados de proteccion cuando la defensa de los

derechos al inicio es legalmente o practicamente imposible.

La intencion de los redactores del Convenio de la UPOV de 1991 en lo que respecta al
agotamiento es claramente restringir el derecho del obtentor al primer material
comercializado, normalmente el material de reproduccion o de multiplicacion, con la
consecuencia de que el producto de la cosecha o derivado de ¢l no esta protegido por el
articulo 14, a menos que el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer

su derecho.

El uso de productos de la cosecha, como plantas o bulbos, para la produccion de material
derivado, como flores, no estd comprendido en el derecho de obtentor agotado, en cuyo
caso se puede recurrir al parrafo 14.1)b) para ejercer el derecho en la fase més temprana
posible sobre el material de reproduccion o de multiplicacion o, posiblemente, sobre el

producto de la cosecha.

Las dos excepciones 1) y i1) del articulo 16 se refieren al uso para la propagacion ulterior
de ese material y a la exportacion de material que pueda utilizarse como material de
reproduccién o de multiplicacidon a un pais en el que la variedad no pueda protegerse,

«salvo cuando ese material se destine al consumo finaly.

La ultima frase se ha afiadido sin mas debate. Sin embargo, una conclusion logica es
que, aunque ese material, como las semillas de hierba para pastos o céspedes, también

puede ser apto para la propagacion, no cabe esperar que se obtenga material de
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reproduccion o de multiplicacion o producto de la cosecha derivado de dicho material.

15. En cuanto a la relacion entre el articulo 14 y el articulo 16 del Convenio de la UPOV

de 1991:

Es evidente que, cuando, de conformidad con el articulo 16, se produce el
agotamiento del derecho de obtentor, este ya no puede invocar el articulo 14 con

respecto al material en cuestion.

En caso de una nueva reproduccion o multiplicacion del material que se ha

comercializado, el derecho del obtentor «revivey.

El uso del producto de la cosecha, cuyo derecho de obtentor se ha agotado —como
los rosales o los bulbos de tulipan— para la produccion de flores, puede controlarse
mediante la disposicion del articulo 14.1)b): «El obtentor podra supeditar su
autorizacion a condiciones y limitacionesy.

Si el material de reproduccion o de multiplicacion, o el material que pueda utilizarse
como material de reproduccion o de multiplicacion, de una variedad protegida se
vende a una parte que exporta este material a un territorio en el que no existe el
derecho de obtentor para la especie a la que pertenece esta variedad, el derecho de
obtentor no se agota.

Esto significa que el titular puede ejercer su derecho sobre el producto de la cosecha
importado producido a partir de este material de reproduccion o de multiplicacion,
ya que el producto de la cosecha se ha producido sin autorizacion en relacion con el
derecho de obtentor no agotado y el titular no ha tenido una oportunidad razonable

de ejercer su derecho en ese otro territorio.
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SEGUNDA PARTE: JURISPRUDENCIA

I. «<Melanie» y «Amethyst»
Tribunal Supremo Federal Aleman, 14. 2. 2006, X ZR 93/04, GRUR 2006, 575 — Melanie y
Amethyst!% |

Hechos: El demandante es el titular de los derechos de obtencion vegetal alemanes sobre
la variedad «Melanie» y del derecho comunitario de obtencion vegetal «Amethyst», ambos
pertenecientes a la especie botanica Calluna vulgaris. Alega una infraccion de sus derechos de
obtencion vegetal por parte del demandado. El demandado es la empresa responsable de las
compras de los centros de jardineria del grupo de empresas B. El demandado compro plantas
de Calluna vulgaris al interviniente n.° 2, una empresa situada en los Paises Bajos, que a su vez
habia comprado las plantas al interviniente n.° 1, una empresa situada en Francia. El
demandante considera que las plantas de Calluna vulgaris vendidas por el demandado infringen

sus derechos sobre las variedades vegetales.

Conclusiones: El Tribunal Federal de Justicia dictamin6 que la venta de plantas enteras
no entra dentro del ambito de aplicacion del articulo 10, apartado 1, n.° 1, de la Ley alemana de
proteccion de las obtenciones vegetales, ya que dicha disposicion solo se refiere al material de
reproduccion o de multiplicacién. De conformidad con el articulo 2, n.° 2, de la Ley alemana
de proteccion de las obtenciones vegetales, el «material de reproduccion o de multiplicaciony
solo incluye las plantas y partes de plantas destinadas a la produccion de plantas o al cultivo.
Sin embargo, el tribunal consider6 que las plantas eran «otras plantas» en el sentido del articulo
10, apartado 1, n.° 2, de la Ley alemana de proteccion de las obtenciones vegetales, en relacion
con las cuales el demandante no habia podido ejercer sus derechos sobre las variedades
vegetales. En lo que respecta a la produccion de plantas en Francia, el demandante no pudo
ejercer su derecho, que, como derecho nacional, se limitaba al territorio de Alemania. El
Tribunal también consider6 que, en lo que respecta a las plantas de la variedad «Amethysty, las
plantas enteras (en maceta) no podian considerarse «producto de la cosecha» en el sentido del
articulo 13, apartado 3, del Reglamento 2100/94, ya que en su produccién no se produjo
«ningun acto de cosecha». El Tribunal considerd que esas plantas eran «constituyentes de la

variedad» en el sentido del articulo 13, apartado 2.

II. «Erntegut»
Tribunal Supremo Federal Aleméan, 28.11.2023, X ZR 70/22, GRUR 2024, 127 — Erntegut

(105 Resumen en inglés/texto completo en aleman disponible en https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/PVRCaseLaw
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Hechos: El demandante es titular de varios derechos de obtentor comunitarios sobre
variedades de cereales. El predecesor legal del demandado (en lo sucesivo, «el demandadoy)
vendidé como bienes de consumo cosechas que habia comprado a tres agricultores diferentes.
Los agricultores habian producido las cosechas a partir de material que habian comprado a otros
tres agricultores. El demandante solicita una orden judicial que prohiba al demandado ofrecer,
vender, comercializar o almacenar con uno de estos fines el producto de la cosecha de las
variedades objeto de litigio sin el consentimiento del titular de los derechos. Segin el
demandante, el titular de los derechos no tuvo oportunidad de hacer valer sus derechos de
obtencion vegetal con respecto al uso de estos componentes de la variedad, ya que no tenia
conocimiento de la venta anterior de los componentes de la variedad a los agricultores que

posteriormente vendieron las cosechas al demandado.

Conclusiones: Los derechos relativos al producto de la cosecha no quedan excluidos en
virtud del articulo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.® 2100/94 si la persona con derecho a
ellos tenia la posibilidad legal de hacer valer su derecho en relacion con los elementos de
proteccion de la variedad. Mas bien, es necesario que la persona con derecho a ello haya tenido
realmente posibilidades suficientes de ejercer su derecho en relacién con los componentes de
la variedad utilizados para obtener el producto de la cosecha. b) Una oportunidad suficiente
para hacer valer el derecho en relacion con los componentes de la variedad utilizados para la
produccion del producto de la cosecha presupone que la persona con derecho a ello pueda
garantizar de antemano que los actos de utilizacion en relacion con dichos componentes de la

variedad solo se llevaran a cabo con su consentimiento.

III. «Cilena»

Tribunal de Apelacion de Diisseldorf, 21.03.1996, 2 U 20/95, Mitt. 1998, 153 = BeckRS 2011,
00338 — Cilena

Hechos: El demandante es titular del derecho de obtencion vegetal alemén de la variedad
de patata «Cilena». Encargd a un comprador de prueba que solicitara al demandado, un
comerciante de patatas, la entrega de 1 000 kg de patatas de la variedad «Cilena». Las patatas
debian ser aptas para su uso como material de reproduccion o de multiplicacion. El demandado
suministrd las patatas aptas para la siembra por un precio total de 299,60 marcos alemanes,
etiquetadas como «patatas de mesa». El demandante solicitdé medidas cautelares y una
indemnizacion por dafios y perjuicios de 155,00 marcos alemanes por la pérdida de derechos
de licencia, ademas de una indemnizacion por dafios y perjuicios de 299,60 marcos alemanes

por las patatas que compré el comprador de prueba.
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Conclusiones: El Tribunal de Apelacion consider6 que el demandado infringié los
derechos de obtencidon vegetal del demandante al vender «material de reproduccion o de
multiplicacion» de conformidad con los articulos 2, apartado 2, y 10, apartado 1, de la Ley
alemana de proteccion de las obtenciones vegetales de 1985. Ademas de una medida cautelar,
condend al demandado a pagar una indemnizacion por dafios y perjuicios por importe de 155,00
marcos alemanes (mas intereses) por los derechos de licencia perdidos. El tribunal consider6
que el demandante no habia sufrido mas dafios, ya que las patatas que compré el comprador de
prueba valian los 299,60 marcos alemanes que pagd por ellas. En su razonamiento, el tribunal
se remitio a la sentencia «Achaty» del Tribunal Supremo Federal. El distribuidor es responsable
si en el momento de la venta es previsible una posible propagacion posterior y si acepta esta
posibilidad al no tomar las medidas adecuadas para evitar la infraccion del derecho de obtencion
vegetal. En caso de propagacion posterior previsible, una medida adecuada seria notificarlo al

titular del derecho de variedad. No basta con utilizar la etiqueta «patatas de mesay.

IV. «Goldfinger»
Tribunal Regional de Diisseldorf, 24.11.1998, 4 O 404/97'%

Hechos: El demandante es titular de varios derechos de obtencion vegetal alemanes,
entre ellos el de la variedad «Goldfinger», y de licencias exclusivas de especies de plantas de
poinsettia. El demandado era un propagador que habia celebrado un contrato de licencia con el
demandante, en virtud del cual se comprometia a obtener material de reproduccion o de
multiplicacion unicamente del obtentor o de terceros debidamente autorizados. Sin embargo, el
demandado recibi6 134 000 plantas protegidas por los derechos del demandante de un tercero
que ya no disponia de dicha licencia. Posteriormente, el demandado vendi6 millones de
esquejes.

Conclusiones: El Tribunal Regional consider6 que el demandado infringio los derechos
de obtencion vegetal del demandante al vender «material de reproduccion o de multiplicaciony
de conformidad con los articulos 2, apartado 2, y 10, apartado 1, nimero 1, de la Ley alemana
de proteccion de las obtenciones vegetales. Explicd que la licencia del demandado estaba
validamente restringida por la cldusula antes mencionada, aunque el demandante tuviera el
monopolio sobre las plantas de poinsettia. El tribunal ordendé medidas cautelares y concedid
una indemnizacidon por dafios y perjuicios al demandado. Aunque el demandante recibid
derechos de licencia del demandado, la indemnizacion por dafios y perjuicios seguia estando
justificada, ya que el titular de los derechos tenia un interés razonable en garantizar la calidad
y la reputacion de sus variedades vegetales. Sin embargo, la demanda fue desestimada
parcialmente porque el demandante no pudo demostrar que tuviera las licencias exclusivas de
algunos de los derechos sobre variedades vegetales.

106 Texto completo en aleman disponible en https:/cpvoextranet.cpvo.europa.eu/PVR CaseLaw.
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V. «Amaryllis»
Hoge Raad, 9.4.2021, Tribunal de Apelacion, 29.10.2019, Tribunal de La Haya 6.7.2016'"

Hechos: El demandante se dedica al cultivo, la reproduccion y el envasado de bulbos de
flores, asi como al comercio de bulbos, semillas y articulos relacionados. Es titular de los
derechos de obtencion vegetal neerlandeses y europeos para las variedades de Amaryllis L. El
demandado es un cultivador de flores. Se hizo cargo de un vivero de bulbos de flores que
funcionaba bajo el control de un tercero hasta la primavera de 2010. Cuando el demandado se
hizo cargo del vivero, todavia habia material de plantacion, incluidos bulbos de amarilis de las
variedades protegidas, en las instalaciones. El demandado vendio (parte de) estos bulbos a los

consumidores.

Conclusiones: La venta de bulbos de flores constituye una infraccion de los derechos de
obtentor del demandante. Los bulbos de flores entran dentro de la definicion de material de
reproducciéon o de multiplicacién, ya que estan destinados al cultivo de plantas. En este
contexto, no es relevante si los bulbos se venden en el mercado de consumo. Al fin y al cabo,
los consumidores también utilizaran los bulbos para cultivar flores. Los bulbos de flores son
«plantas y partes de plantas destinadas al cultivo o la propagacion de plantas o a ese fin» en el
sentido del articulo 1, letra f), de la Ley neerlandesa sobre derechos de obtentor y entran en el
ambito de aplicacion del articulo 57, apartado 1, de dicha Ley. También estan cubiertos como
«partes de plantas en la medida en que dichas partes puedan producir plantas completas» por
los articulos 5, apartado 3, y 13, apartado 2, del Reglamento comunitario sobre obtentores

vegetales.

VI. «Franklin»
Cultivaust Pty Ltd contra Grain Pool Pty Ltd: Tribunal Federal 21.5.2004 (Mansfield J),
Tribunal Federal Pleno 28.10.2005 (Finn, Emmett y Bennett JJ)!%

Hechos: El demandante (Cultivaust Pty Ltd) era el titular de una licencia de derechos de
obtentor (PBR) en Australia para la variedad de cebada «Franklin» en virtud de la Ley de
derechos de obtentor de 1994, concedida inicialmente en virtud de la Ley de derechos de

variedades vegetales de 1987. En ese momento, una empresa publica (Grain Pool Pty Ltd)

107 Texto completo en neerlandés disponible en https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/PVR CaseLaw.

108 Texto completo del Tribunal Federal disponible en_
https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2004/2004fca0638.
Texto completo del Tribunal Federal disponible en_
https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2005/2005fcafc022.
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gestionaba un sistema obligatorio de comercializacion conjunta de la variedad, por el que los
agricultores de Australia Occidental estaban obligados a entregar su cosecha de cebada a Grain

Pool, que se encargaba de comercializarla y venderla.

A continuacion, se pagaba a los agricultores por el grano que habian entregado a Grain
Pool. De este modo, Grain Pool controlaba la venta y distribucién de la cebada producida en
Australia Occidental. Cultivaust aleg6 que Grain Pool habia infringido sus derechos de obtentor
al almacenar el grano «Franklin» con el fin de ponerlo a la venta, venderlo o exportarlo.
Cultivaust asigné y distribuy6 de diversas maneras la cebada protegida a los agricultores para
su cultivo sin imponerles el pago de derechos de obtentor, con la expectativa de cobrar dichos
derechos cuando el grano cosechado se entregara a Grain Pool (un derecho de obtentor final).
Los agricultores también guardaron semillas a lo largo de las temporadas y suministraron la
cosecha de esas semillas guardadas en los afios siguientes. Los granos entregados a Grain Pool

se vendieron a malteros y alimentadores de animales (expresamente no para reproduccion).

Conclusiones: Al decidir que no habia infraccion, el tribunal sostuvo que el «material
de reproduccion o de multiplicaciony era un material vegetal capaz de reproducirse para generar
multiples plantas individuales también capaces de reproducirse, y que el «producto de la

cosechay era la segunda generacion y las generaciones posteriores del cultivo (G2 y G2+).

En Australia, en aquel momento, existia una licencia implicita para almacenar y vender
la primera generacion de semillas (G1). Por lo tanto, el grano G2 y G2+ entregado a Grain Pool
era «un producto de la cosecha». Para que el «producto de la cosecha» infringiera los derechos,
se requerian dos condiciones: (1) la produccidon o reproduccidon sin autorizacion; y (2) la
ausencia de una oportunidad razonable para ejercer los derechos de obtentor sobre el «material
de reproduccion o de multiplicacion» (en GO o G1). De hecho, el tribunal consider6 que
Cultivaust podria haber impuesto un canon a los agricultores en el momento de la primera
asignacion y distribucion. Como no lo hicieron porque querian imponer un canon final, pero
podrian haberlo hecho —lo cual era una oportunidad razonable—, no hubo infraccidn por parte

de Grain Pool al almacenar el grano del «producto de la cosechay.

VII. «Shitake»
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Caso Shiitake: Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de Japdn, sentencia de 6 de marzo de

2019; Tribunal de Distrito de Tokio, sentencia de 8 de junio de 2018

Hechos: La demandante, Mori Sangyo Co., Ltd., era titular del derecho de obtentor de
la shiitake Variedad JMS5K-16, una cepa desarrollada originalmente por Meiji Seika y
registrada en Japon en 1999.

La demandada, Kawazuru Co., Ltd., junto con sus empresas afiliadas, se dedicaba a la
importacion y venta de setas shiitake supuestamente derivadas de la propagacion no autorizada
de esa variedad. El proceso de cultivo en cuestion implicaba lechos de hongos importados de
China, suministrados a través de un intermediario japonés, Suzutomi Co., Ltd. Los lechos
estaban etiquetados como variedades «L-808» y «Xiao Ji SD-1». Sin embargo, el demandante
presentd pruebas, entre ellas analisis de ADN e informes periciales, que sugerian que estos
lechos contenian en realidad la variedad JMS5K-16 y que las setas cosechadas en Japon y

vendidas por el demandado eran materialmente idénticas a la variedad protegida.

El demandante no tenia proteccion para la JIMS5K-16 en China y no podia exigir su
cumplimiento en la fase de material de reproduccion o de multiplicacion. Sobre esta base, alego
infraccion por el producto de la cosecha vendido en Japon, invocando la clausula en cascada

del articulo 2(5)(i1) de la Ley de Semillas y Plantulas.

Conclusiones: El Tribunal de Distrito estimé parcialmente la demanda del demandante.
Reconocié la infraccion basdndose en la similitud morfolégica y genética entre las setas
infractoras y la variedad registrada. El tribunal concedié una indemnizacion por dafios y
perjuicios, ordeno el cese de las ventas y exigio la eliminacioén de las existencias infractoras.
Desestimo6 las demandas contra una de las empresas afiliadas, al considerar que no habia
pruebas suficientes de su participacion. Los demandados alegaron que las caracteristicas de la
JMS5K-16 en el cultivo en lechos de hongos no eran de dominio publico y, por lo tanto, no
estaban protegidas legalmente. El tribunal rechazd este argumento, afirmando que los
documentos de registro dejaban suficientemente claro que la variedad JMS5K-16 estaba
adaptada tanto al cultivo en madera cruda como en lechos fungicos. Los demandados
interpusieron un recurso de apelacion y el demandante present6 un recurso de apelacion cruzada
parcial. El Tribunal Superior de Propiedad Intelectual confirmd las conclusiones fundamentales
del tribunal inferior, aumento la indemnizacion por dafios y perjuicios y proporciond un analisis

mas profundo de la clausula en cascada y la «oportunidad razonable». Rechazo la solicitud del
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demandante de una disculpa publica y desestimo la impugnacion del demandado relativa a la

caracterizacion de la variedad.

VIII. «Nardocott»
TJUE, 19.12.2019, C-176/18 - Club de Variedades Vegetales Protegidas contra Adolfo Juan

Martinez Sanchis

Hechos: El asunto se refiere a la variedad de mandarino «Nadorcotty, para la que se
presentd una solicitud de obtencidén vegetal en 1995 y que, tras un recurso, fue finalmente
concedida y publicada por la OCVV en 2006. El Sr. Martinez Sanchis, un agricultor espaiol,
habia comprado plantas Nadorcott a un vivero entre 1995 y 2005, es decir, antes de la concesion
del derecho de obtentor, pero después de que se hubiera publicado la solicitud de dichos
derechos. El demandante, CVVP (una asociacion de proteccion de variedades vegetales),
reclamaba una indemnizacion por dafios y perjuicios por los actos realizados tanto durante el
periodo de proteccion provisional como después de que se hubiera concedido la proteccion
plena. En concreto, CVVP queria impedir el uso y la comercializacion de los frutos cosechados

de estos arboles.

Conclusiones: El Tribunal distingui6 entre la proteccion primaria (sobre el material de
reproduccion o de multiplicacion o «constituyentes de la variedad») y la proteccion secundaria
(sobre el producto de la cosecha). Afirmé que: 1) la proteccion sobre el producto de la cosecha
es condicional; ii) solo se aplica si se cumplen las dos condiciones acumulativas del articulo 13,
apartado 3; ii1) esta logica en cascada preserva el equilibrio entre la proteccion del obtentor y la

produccidn agricola.

El Tribunal dictamin6 que la compra de plantas durante el periodo de proteccion provisional
(es decir, después de la publicacion de la solicitud pero antes de la concesion formal) no
constituye un uso no autorizado en virtud del articulo 13, apartado 3. Durante ese periodo, los
obtentores solo tienen derecho a una compensacion razonable, no a derechos exclusivos para
prohibir el uso. Por lo tanto, si la propagacion se produjo durante la proteccion provisional, no
se considera no autorizada y no se puede aplicar la proteccion del articulo 13, apartado 3, sobre
los frutos cosechados. El Tribunal no defini6 en detalle el concepto de «oportunidad razonabley,
pero lo confirmé como un criterio factico, es decir, una condicion que deben verificar los

tribunales nacionales en cada caso. Sin embargo, reafirm6 que esta clausula es fundamental
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para impedir que los obtentores hagan valer sus derechos de forma retroactiva en situaciones

en las que podrian haberlos hecho valer antes, pero no lo hicieron.

IX. «Greenstar Kanzi»

TJUE, 20.10.2011, C-140/10 — Greenstar Kanzi contra Jean Hustin y Jo Goossens

Hechos: Un cultivador belga de manzanos (Better3Fruit) concedidé una licencia
exclusiva a su licenciatario (Nicolai) para comercializar arboles de la variedad Nicoter. En el
contrato de licencia se estipulaba que el producto licenciado (es decir, los manzanos protegidos)
solo podia venderse si el comprador firmaba primero un acuerdo que le permitiera cultivar o
comercializar los arboles protegidos. Nicolai ignoro esta clausula y vendié los manzanos a un
cultivador, Hustin, sin que este hubiera firmado el acuerdo de cultivo/comercializacion.

Posteriormente, Hustin vendi6 las manzanas de estos arboles a Goossens.

Mientras tanto, el acuerdo de licencia entre Better3Fruit y Nicolai habia sido rescindido
y Better3Fruit habia celebrado un nuevo acuerdo de licencia exclusiva con Greenstar Kanzi
Europe. Greenstar demando a Hustin y Goossens por infringir los derechos comunitarios sobre
las variedades vegetales de Nicoter y por practicas comerciales desleales. Segiin Greenstar,
Hustin no podia haber comprado legitimamente los manzanos a Nicolai, ya que este ultimo
habia infringido los términos de su contrato de licencia y, en consecuencia, tampoco podia haber
vendido legitimamente la cosecha de los arboles a Goossens. Segiin Hustin y Goossens, los
derechos de Greenstar se habian agotado porque Nicolai habia comercializado material de
Nicoter en la Comunidad. Segun ellos, esto era aiin mas cierto porque no tenian conocimiento

de las obligaciones contractuales de Nicolai cuando le compraron los arboles.

Conclusiones: En su sentencia de 20 de octubre de 2011, el TJUE decidio que, si bien
se considera normalmente que un licenciatario que comercializa productos protegidos por un
derecho de obturacion vegetal lo hace con el consentimiento del titular de dicho derecho, un
contrato de licencia no constituye un consentimiento absoluto e incondicional del titular para
que el licenciatario comercialice los productos. A este respecto, el articulo 27, apartado 2, del
Reglamento 2100/94 prevé expresamente la posibilidad de que el titular invoque los derechos

que le confiere el derecho de obtentor frente a una persona que disfrute del derecho de

50



WG-HRV/9/2
Anexo, pagina 51

explotacion cuando dicha persona incumpla alguna de las clausulas del contrato de licencia.

Segtn el tribunal, esto también implica que cualquier persona que adquiera el material
vegetal en fases posteriores de la cadena no puede invocar la doctrina del agotamiento. No
obstante, el TJUE aclar6 que el incumplimiento de cualquier cldusula del contrato de licencia
no siempre da lugar a la invalidacion del consentimiento del titular. Solo puede ser asi si se
demuestra que el licenciatario ha incumplido una condicion o limitacion del contrato de licencia
relacionada directamente con las caracteristicas esenciales del derecho de obtentor. Segun el
TJUE, una condicion o limitacion que no afecte al consentimiento para la comercializacion de
los productos y que, por lo tanto, no tenga ningun efecto sobre el agotamiento del derecho del
titular, no cumple ese requisito. El Tribunal decidié ademas que los elementos subjetivos, como
el conocimiento de las condiciones o limitaciones impuestas en el contrato de licencia, no
influyen en principio en la evaluacion de una infraccion o del derecho a interponer una accioén

contra la persona que la ha cometido.

X. «IFG Vine»
Tribunal de Bari, 20.7.2020, caso 2356/2020, International Fruit Genetics LL.C. contra Top
Fruit Di Angela Cokucci y C.!%

Hechos: El demandante es titular de varios derechos comunitarios de proteccion de
variedades vegetales concedidos para las variedades denominadas «IFG TWO», «IFG
SEVEN», «IFG NINE» e «IFG ELEVEN»y. El cultivo y la plantacion de los arboles de las
variedades protegidas por parte del demandado tuvieron lugar en el periodo comprendido entre
la publicacién de la solicitud y la concesion de los derechos comunitarios de proteccion de
variedades vegetales. El demandante solicita al tribunal una saisie-description y una orden
judicial contra el demandado por la supuesta infraccion de los derechos de proteccion de

variedades vegetales mediante el uso y la comercializacion de los frutos cosechados de las vides.

Conclusiones: Segun la interpretacion del Tribunal de Justicia de la Union Europea en
el asunto C-176/18 («Nadorcotty), el titular del derecho solo tiene derecho a una indemnizacion
razonable, con arreglo al articulo 95 del Reglamento de base, por el cultivo de los componentes

de la variedad realizado en el periodo comprendido entre la publicacion de la solicitud y la fecha
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de concesion de la proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales. Por consiguiente, los
frutos obtenidos de arboles plantados durante el periodo de proteccion provisional no pueden
considerarse obtenidos mediante un uso no autorizado con arreglo al articulo 13, apartado 3,
del Reglamento de base, ni siquiera aunque se hayan cosechado después de la concesion de la

proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales.

XI. «Sun World»
Corte Suprema di Cassazione, 9.4.2024, asunto 9429/2024, GRUR Int. 2025, 262 (traduccion al

inglés)

Hechos: Sun World, titular de una variedad vegetal comunitaria conocida como
«Sugranineteen», que produce uvas de mesa rojas sin semillas comercializadas bajo la marca
registrada «Scarlotta seedlessy», celebrd un contrato titulado «Contrato de arrendamiento con el
productor de uvas» (en lo sucesivo, el «Contrato principal») con la empresa unipersonal
«Mi.An.», propietaria de una parcela de 1,8 hectéareas situada en el campo de Acquaviva delle
Fonti (Bari, Italia). Este contrato concedia a esta tltima, previo pago de 855,60 euros, la licencia
para arrendar y cultivar 3100 brotes de Sugranineteen en sus tierras. El articulo 4 del contrato
principal también establecia que los frutos producidos por las plantas arrendadas debian ser

comercializados por un distribuidor autorizado de Sun World.

(109 Resumen en inglés/texto completo en alemén disponible en https:/cpvoextranet.cpvo.europa.cu/PVRCaseLaw.
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Conclusiones: La proteccion del producto de la cosecha, consistente en frutos que no
pueden utilizarse como material de reproduccion o de multiplicacion, solo puede invocarse en
dos condiciones: a) que dicho material se haya obtenido mediante el uso no autorizado de
componentes de la variedad; b) que el titular no haya tenido la oportunidad de ejercer su derecho
en relacion con dichos componentes de la variedad. Una clausula contractual que confiere al
titular de los derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales patentadas también
la facultad de determinar las personas que tendran el derecho exclusivo de distribuir los frutos
obtenidos por el productor, previamente autorizado a utilizar los componentes de la variedad
protegida a partir de la cual se produjeron dichos frutos, cuando estos no sean susceptibles de
ser utilizados como material de reproduccion o de multiplicacion, es nula y sin efecto por ser
contraria al orden publico, por infringir el articulo 13, apartado 2, y tercer apartado, del

Reglamento (CE) n.° 2100/94 del Consejo, tal y como lo interpreta el TJUE.

[Fin del anexo y del documento]
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