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Resumen

RESUMEN

I. RESUMEN EN CASTELLANO

El objeto del presente trabajo es el contrato de licencia de obtencion
vegetal y su estructura se articula conforme a las instituciones basicas
del contrato: se inicia el estudio con el concepto, clases y notas
caracteristicas de la licencia; en segundo lugar, se abordan los
principales elementos del régimen juridico del contrato; en tercer lugar,
se analizan los principales elementos (personales, formales y reales),
la formacion y la estructura del contrato; en cuarto lugar, se estudia el
contenido y cumplimiento del contrato; en quinto lugar, se analiza la
terminacion del contrato; y, previo a las conclusiones, se delimitaran
las figuras afines al contrato de licencia para explotar un determinado

material vegetal.

El estudio se centra en el contrato de licencia configurado sobre un
titulo de obtencién vegetal comunitario y nacional. Por ello, las
referencias normativas se realizaran a la normativa europea y nacional
de obtenciones vegetales y, cuando proceda, de las disposiciones del
Convenio de la Unién de Paris sobre Obtenciones Vegetales y de
Derecho comparado aleman, francés e italiano. Para analizar el derecho
de obtencion vegetal como objeto de un contrato de licencia es
necesario abordar instituciones tan importantes como el concepto de
variedad vegetal, variedad vegetal protegible, alcance de la proteccion

y la proteccioén provisional, con especial atencion a la sentencia del
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Resumen

Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 19 de diciembre de 2019
y sus importantes implicaciones sobre la solicitud de proteccion como
objeto del contrato de licencia. Quedan fuera del presente trabajo el
estudio del contrato de licencia configurado sobre un derecho de
propiedad industrial, distinto del de obtencion vegetal, que proteja el
material vegetal o cualquier conocimiento o técnica susceptible de
protegerse por un secreto empresarial y dé lugar a una licencia de
know-how. No obstante, se analizard la posibilidad de configurar un
contrato de licencia con objeto plural en el que concurran, ademas de
un derecho de obtencion vegetal, una patente, una marca o un secreto

empresarial.

El andlisis del contenido del contrato se realizara desde el punto de
vista contractual y antitrust. En cuanto al analisis antitrust, al tratarse
el contrato de licencia de obtencion vegetal de un acuerdo de
transferencia de tecnologia sera de aplicacion el Reglamento (UE) N.°
316/2014 de la Comision de 21 de marzo de 2014 relativo a la
aplicacion del articulo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento
de la Union Europea a determinadas categorias de acuerdos de
transferencia de tecnologia. Sin embargo, se hace referencia también a
acuerdos de comercializacion del derecho, sobre los que recae el
analisis antitrust conforme a las disposiciones del Reglamento (UE)
2022/720 de la Comision de 10 de mayo de 2022 relativo a la
aplicacion del articulo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento
de la Union Europea a determinadas categorias de acuerdos verticales

y practicas concertadas.
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II. RESUMEN EN VALENCIANO

L'objecte d"aquest treball és el contracte de llicéncia d'obtencid vegetal
i la seua estructura s'articula conforme a les institucions basiques del
contracte: s'inicia l'estudi amb el concepte, classes 1 notes
caracteristiques de la llicencia; en segon lloc, s'aborden els principals
elements del régim juridic del contracte; en tercer lloc, s'analitzen els
principals elements (personals, formals i reals), la formacid i
I'estructura del contracte; en quart lloc, s'estudia el contingut i
compliment del contracte; en cinqué lloc, s'analitza la finalitzacio del
contracte; i, abans de les conclusions, s'analitzaran les figures afins al

contracte de llicéncia per a explotar un determinat material vegetal.

L'estudi es centra en el contracte de llicencia configurat sobre un titol
d'obtencid vegetal comunitari i nacional. Per aixo, les referéncies
normatives es realitzaran a la normativa europea 1 nacional
d'obtencions vegetals i les disposicions del Conveni de la Uni6 de Paris
sobre Obtencions Vegetals 1 de Dret comparat alemany, francés e italia.
Per analitzar el dret d'obtencio vegetal com a objecte d'un contracte de
llicéncia €s necessari abordar institucions tan importants com el
concepte de varietat vegetal, varietat vegetal protegible, 1’abast de la
proteccid i la proteccid provisional, amb especial atencio a la senténcia
del Tribunal de Justicia de la Uni6é Europea de 19 de desembre de 2019
1 les seues implicacions sobre la sol-licitud de proteccié com a objecte

del contracte de llicéncia. Queden fora d’aquest treball I'estudi del
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Resumen

contracte de llicéncia configurat sobre un dret de propietat industrial,
diferent del d'obtenci6d vegetal, que protegisca el material vegetal o
qualsevol coneixement o técnica susceptible de protegir-se per un
secret empresarial i done lloc a una llicéncia de know-how. No obstant
aixo, s'analitzara la possibilitat de configurar un contracte de llicéncia
amb objecte plural en el qual concorreguen, a més d'un dret d'obtenciod

vegetal, una patent, una marca o un secret empresarial.

L'analisi del contingut del contracte es realitzara des del punt de vista
contractual i antitrust. Quant a l'analisi antitrust, en tractar-se el
contracte de llicéncia d'obtenci6 vegetal d'un acord de transferéncia de
tecnologia sera aplicable el Reglament (UE) Num. 316/2014 de la
Comissio de 21 de marg de 2014 relatiu a 1'aplicacio de l'article 101,
apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Uni6 Europea a
determinades categories d'acords de transferencia de tecnologia. No
obstant aix0, es fa referéncia també a acords de comercialitzacio del
dret, sobre els que recau l'analisi antitrust conforme a les disposicions
del Reglament (UE) 2022/720 de la Comissi6 de 10 de maig de 2022
relatiu a l'aplicaci6 de [l'article 101, apartat 3, del Tractat de
Funcionament de la Unié Europea a determinades categories d'acords

verticals 1 practiques concertades.
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III. RESUMEN EN INGLES

The aim of this research is the license agreement of plant variety rights,
whose structure is articulated according to the basic elements of the
contract: the study begins with the concept, types and characteristics of
the license; secondly, the main elements of the legal regime of the
contract are analysed, ; thirdly, its main elements, negotiation and
structure are examined; fourthly, the content of the contract is studied;
fifthly, the termination of the contract is analysed; and, prior to the
conclusions, the related contracts to the license to exploit a certain plant

material will be delimited.

The study focuses on the license agreement of a community and
national plant variety right. Therefore, European and national plant
variety legislation references will be made, and, where appropriate,
also references to the provisions of the International Convention for the
Protection of New Varieties of Plants and comparative German, French
and Italian law will be made. To analyse the plant variety right as the
subject matter of a license agreement, it is necessary to explain such
important elements as the concept of plant variety, scope of rights and
provisional protection, with special attention to the judgment of the
Court of Justice of the European Union of 19 December 2019, and its
consequences on the application for protection as the subject matter of
a license agreement. It will not be included in the scope of this research,

the analysis of the license agreement stablished on an intellectual
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property right, different from a plant variety right, which protects any
knowledge or technique which can be protected by a trade secret and
gives rise to a know-how license. Nonetheless, the possibility of
negotiating a license agreement with different intellectual property
rights in which, in addition to a plant variety right, a patent, a trademark

or a trade secret could be involved, will be also analysed.

The analysis of the content of the contract will be carried out from a
contractual and antitrust point of view. Regarding the antitrust analysis,
since the plant variety license is a technology transfer agreement,
Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the
application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the
European Union to categories of technology transfer agreements will
be applicable to the plant variety license. Furthermore, it is necessary
to bear in mind that the antitrust analysis of commercialisation
agreements should be made according to the Commission Regulation
(EU) 2022/720 of 10 May 2022 on the application of Article 101(3) of
the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of

vertical agreements and concerted practices.
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El contrato de licencia de obtencion vegetal

CAPITULO PRIMERO. OBJETO DE ESTUDIO Y
METODOLOGIA

I. INTRODUCCION

El contrato de licencia ha adquirido gran importancia en la vida
empresarial moderna y se erige como el vehiculo idoneo para asegurar
la transferencia de un derecho de propiedad industrial®. Tanto es asi,
que, en la practica, el caso mas importante de transferencia de derechos
de propiedad industrial, en general, y derechos de obtencion vegetal,
en particular, es la concesion de licencias?. Esto es debido a que, en
muchas ocasiones, el titular del derecho no dispone de los recursos que
le permitan aprovechar todas las posibilidades econdmicas que el
derecho de obtencion vegetal le brinda®. La explotacion indirecta del

derecho mediante el contrato de licencia también permite al titular del

! Asi se ha manifestado en la doctrina alemana, como es de ver en GROB, M., Der
Lizenzvertrag, 12* Edicion, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Deutschland, 2020, p.
1. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase BURST, J. J., Breveté et
Licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence, Librairies Techniques,
Paris, 1970, p. 11. Asi también se ha considerado en la doctrina italiana en
MANGINI, V., La Licenza di Brevetto, CEDAM — Casa editrice Dott. Antonio
Milano, Verona, 1970, p. 8; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M.,
Manuale di Diritto Industriale, 9* edicion, Giuffré Francis Lefebvre, Milan, 2021, p.
467.

2 Asi lo ha considerado la doctrina alemana, como es de ver en LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches und europdisches Sortenschutzrecht Handbuch,
2% Edicion, Nomos, Baden-Baden, 2009, pp. 120-121.

3 En este sentido, véase, en la doctrina alemana, METZGER, A., ZECH, H.,
Sortenschutzrecht. SortG, GSortV, PatG, EPU Kommentar, 1* edicién, C. H. Beck,
Munich, 2016, p. 273; SEITZ, C., KOCK, M., “Wettbewerbsrechtliche Aspekte von
Sortenschutz- und Patentlizenzen im Saatgutbereich, Schutzrechtslizenzen zwischen
sortenschutzrechtlichen, patentrechtlichen und kartellrechtlichen Vorgaben”, GRUR
Int., 2012, p. 714.
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derecho suplir el riesgo derivado de la explotacion por la obtencion del
precio de la licencia*. Este contrato, no solo es beneficioso para el
titular del derecho, sino que, ademas, habilita a la persona autorizada
por la licencia a la utilizacion de unos recursos protegidos a un menor
coste”. La persona a la que se le concede la licencia se convierte en el
"brazo extendido -verlingerten Arm-" del titular del derecho de
obtencion vegetal para agotar las posibilidades de explotacion. La
licencia permite al obtentor aprovecharse de la posicion de mercado de
otras empresas y prevenir su abuso mediante la fijacion de

determinadas clausulas contractuales®.

En el campo de las plantas objeto de explotacion econdémica, en el que
actan principalmente grandes empresas, la concesion de licencias es
fundamental para recuperar los costes asociados a la nueva obtencion
vegetal. Lo mismo se aplica al sector de las plantas ornamentales, en el
que han surgido nuevas empresas especializadas en la propagacion y
comercializacion de nuevas variedades, como consecuencia de la falta
de agentes que dispongan de estructuras de negocio capaces de explotar
y rentabilizar las posibilidades de la nueva variedad’. Por lo tanto, la

concesion de licencias juega un papel esencial para garantizar el éxito

4 Asi lo ha considerado la doctrina italiana en MASTRELIA, D., Gli accordi di
trasferimento di tecnologia, G. Giappichelli Editore, Turin, 2010, p. 25.

5 Asi lo ha considerado la doctrina alemana, como es de ver en GROB, M., Der...,
op. cit., pp. 3-4. Asi también lo ha considerado la doctrina francesa en BURST, J. J.,
Breveté..., op. cit., p. 15.

¢ LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 121.

7 TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht”, en VON BUREN, R., DAVID, L.,
Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht. Patentrecht und Know-
how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Volumen 4,
Helbing & Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2006, p. 796.
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economico de las nuevas variedades vegetales protegidas mediante un

derecho de obtencion vegetal®.

Al importante papel que desempena el contrato de licencia se debe
sumar la importancia del derecho de obtencion vegetal como objeto del
contrato de licencia. Un estudio realizado por parte de la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO) analiza el impacto
del sistema de proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales en
la economia y el medio ambiente de la Unioén Europea. En concreto, el
estudio pretende cuantificar la contribucion econémica del sistema de
proteccion de obtenciones vegetales al sector de la agricultura, asi
como sus implicaciones en la competitividad de los agricultores y

productores de la Union Europea en el afio 2020.

La importancia del sistema de proteccion comunitaria de las
obtenciones vegetales es tal que, sin su aportacion, la produccion de
cultivos herbaceos hubiera disminuido mas de un 6% en la Union
Europea. A esta disminucion se hubiera sumado la reduccion de mas
de un 2,5% y 4,5% respectivamente en la produccion de frutas y
verduras. En datos macroecondmicos, la contribucion de los cultivos
protegidos por el sistema comunitario de obtenciones vegetales al
Producto Interior Bruto de la Union Europea supera los 13.000

millones de euros, generando mas de 90.000 puestos de trabajo directos

8 GROB, M., Der-.., op. cit., 2020, p. 2. En el mismo sentido, en la doctrina francesa,
véase ABELLO, A., La licence, instrument de régulation des droits de propriété
intellectuelle, LGDJ Lextenso éditions, Paris, 2008, p. 153. Asi también se ha
considerado en la doctrina clasica italiana como es de ver en MANGINI, V., La...,
op. cit., p. 8.
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y mas de 800.000 puestos de trabajo indirectos. La importancia del
sistema de proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales se ve
incluso reflejada en las condiciones econdmicas de los trabajadores del
sector horticola cuyas retribuciones son un 11% superiores como
consecuencia de la implementacién de esta modalidad de propiedad

industrial®.

Los beneficios no son solo de caracter econdmico, sino que ademas
contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde de la
Comision Europea mediante la reduccion de las emisiones de gases de
efecto invernadero del sector agricola en mas de 60 millones de
toneladas al afio y la reduccion del consumo del agua en el sector

3. Ello indirectamente

agricola de mas de 14.000 millones de m
repercute en una mayor eficiencia del sector, mediante la reduccion de
costes y de precios de venta que redunda ineludiblemente en beneficio

de los consumidores y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

® Esta informacion se ha extraido del informe de la EUIPO denominado “Impacto del
sistema de proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales en la economia y el
medio ambiente de la UE” publicado el pasado mes de abril de 2022. Respecto del
impacto de los criticos véase GARCIA MARTINEZ, G., MAR{ VIDAL S,
“Revision de los modelos de evaluacion del impacto del fitomejoramiento en la
productividad de los cultivos”, en PALAU RAMIREZ, F., DE LA VEGA GARCIA,
F., (Dirs.), Claves del derecho sobre variedades vegetales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2022, pp. 475-503; BORRAS, P., “Situacion y perspectivas de la
comercializacion de los citricos espafioles” en GARCIA ALVAREZ—COQUE, J.M,,
MOLTO GARCIA, E., Una hoja de ruta para la citricultura espaiiola, Cajamar,
Valencia, 2020, pp. 33-51.
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Sostenible de las Naciones Unidas y el del Pacto Verde de la Comision

Europea'’.

Con todo, la evidente importancia econdmica que presenta el derecho
de obtencion vegetal para la sociedad no se ve correspondida con una
normativa que sea acorde a su relevancia. Si a ello le sumamos la
creciente inseguridad juridica existente en el sector o la reduccion del
alcance de la proteccion derivada de, entre otras, la controvertida
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 19 de
diciembre de 2019, asunto C-176/18, «Club de Variedades Vegetales
Protegidas y Adolfo Juan Martinez Sanchis»'!, 1a situacion es, cuanto
menos, delicada. De ahi que este trabajo presente el interés y relevancia
que merece una materia tan importante, y en ocasiones olvidada, como
es la explotacion del derecho de obtencion vegetal mediante el contrato

de licencia.

II. OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO.

El objeto de estudio es el contrato de licencia de obtencion vegetal. Al
tratarse del analisis de un contrato, su estructura se articula conforme a
sus instituciones basicas: se inicia el estudio con el concepto, clases y
notas caracteristicas de la licencia; en segundo lugar, se abordan los

principales elementos del régimen juridico del contrato; en tercer lugar,

19 Esta informacion se ha extraido del informe de la EUIPO denominado “Impacto
del sistema de proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales en la economia y
el medio ambiente de la UE” publicado el pasado mes de abril de 2022.

' ECLI:EU:C:2019:1131.
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se analizan los principales elementos (personales, formales y reales),
la formacion y la estructura del contrato; en cuarto lugar, se estudia el
contenido y cumplimiento del contrato; en quinto lugar, se analiza la
terminacion del contrato; y, previo a las conclusiones, se delimitaran
las figuras afines al contrato de licencia para explotar un determinado

material vegetal.

En primer lugar (aunque se corresponda con el capitulo segundo), se
define el concepto de contrato de licencia, delimitdndolo con los
requisitos exigidos por nuestro Cédigo Civil'? para que exista un
contrato, esto es, la concurrencia de consentimiento, objeto y causa
(art. 1261 CC). Seguidamente se realiza, de forma descriptiva y
sencilla, un analisis de las principales clases de licencia conforme al
origen de la legitimacién del contrato, su &mbito objetivo y el tipo de
material vegetal. Posteriormente, se definen las notas caracteristicas
del contrato (tipico, consensual, oneroso, conmutativo, bilateral,
sinalagmatico, de duraciéon o tracto sucesivo, intuitu personae, de
colaboracion, y naturaleza mercantil) y se delimita el contrato de
licencia frente a otros contratos tipicos. Esta ultima delimitacion es, en
esencia, el andlisis de la naturaleza juridica del contrato, a través de su
subsuncion en diferentes figuras contractuales tipicas, para determinar
su régimen juridico aplicable y asi poder solventar aquellas situaciones
no contempladas ni en el contrato ni en la normativa especifica de

obtenciones vegetales.

12 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Codigo Civil. Publicado
en Gaceta de Madrid nam. 206, de 25/07/1889. Referencia: BOE-A-1889-4763.
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En segundo lugar (aunque se corresponda con el capitulo tercero), se
analiza el régimen juridico del contrato atendiendo a la normativa
especifica en materia de obtenciones vegetales que regula el contrato
objeto de estudio, teniendo en cuenta lo pactado entre las partes
conforme al principio de la autonomia de la voluntad (art. 1255 CC),
pactos que prevaleceran sobre las normas dispositivas. Para completar
los posibles vacios, se atenderan otras normas, que, a pesar de no ser
objeto del presente estudio, serviran para completar el régimen juridico
del contrato. Para finalizar este apartado, se analizara la determinacion
de la Ley aplicable del contrato de licencia cuando concurran en el
contrato dos partes ubicadas en diferentes paises, para su
determinacion es necesario remitirse al Reglamento (CE) N.° 593/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la
ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) [en adelante

Reglamento Roma I]"3,

Sobre la normativa especifica de obtenciones vegetales que regula el
contrato de licencia, se tendran en consideracion las disposiciones
existentes a nivel internacional, europeo y nacional. En el ambito
internacional, adquiere un lugar preeminente el Convenio Internacional
para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales 19 de marzo de 1991
(y sus anteriores versiones; en adelante CUPOV) cuyo rango
normativo es equivalente al de los Tratados internacionales ratificados
por la Union Europea. Este Convenio, junto a sus trabajos preparatorios

y notas explicativas, sirven de normas orientadoras e interpretativas de

13 Publicada en Diario Oficial de la Unién Europea de 04/07/2008, referencia L 177/6.
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las disposiciones europeas y nacionales. En el dmbito europeo, se
encuentra el Reglamento (CE) N.° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio
de 1994, relativo a la proteccion comunitaria de las obtenciones
vegetales (en adelante ROV o Reglamento 2100/94) que configura un
sistema de proteccion autonomo para la proteccion de las obtenciones
vegetales que forma parte de la legislacion de la Uniéon Europea,
independiente de los sistemas nacionales. A nivel nacional, se
encuentra la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen juridico de
proteccion de las obtenciones vegetales (en adelante LOV!#) y el Real
Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de proteccion de obtenciones vegetales (en adelante

RLOVY).

El presente trabajo se realizard sobre un contrato de licencia
configurado sobre un titulo de obtencion vegetal comunitario, regulado
en el Reglamentado 2100/94, y un titulo de obtencion vegetal nacional,
regulado en la Ley 3/2000. Por ello, las referencias normativas se
realizardn conforme a lo dispuesto en la normativa europea y nacional
de obtenciones vegetales, acompafiada de lo dispuesto en el CUPOV
y, cuando proceda, de las disposiciones de Derecho comparado
contemplado en la normativa alemana, francesa e italiana sobre
obtenciones vegetales. Sirva esta aclaracion igualmente para concretar
que, a pesar del paso de la Comunidad Europea a la Unidon Europea, el

sistema creado por el Reglamento 2100/94 se sigue llamando sistema

14 Publicada en BOE num. 8, de 10/01/2000. Referencia: BOE-A-2000-414.
15 Pyblicada en BOE nim. 265, de 05/11/2005. Referencia: BOE-A-2005-18264.
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comunitario de obtenciones vegetales cuya ejecucion estd a cargo de la
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. Por ello, las referencias
al titulo de obtencion vegetal de la Unidon Europea se realizardn como
titulo comunitario, sin perjuicio de que en alguna ocasion se haga

referencia al titulo europeo.

Ulteriormente, se abordaran en el siguiente capitulo los principales
elementos del contrato, su formacion y la estructura de una licencia de
obtencion vegetal. En lo relativo a los elementos del contrato, se
examinaran sus elementos personales, formales y reales. Sobre los
elementos personales, que evidentemente se reducen a la figura del
licenciante y del licenciatario, interesa contemplar los diferentes tipos
de licenciante. En concreto, se abordaran los diferentes supuestos que
pueden generar una situacion de cotitularidad respecto de un derecho
de obtencidn vegetal y las particularidades de la concesion de licencias
por parte de una comunidad de bienes; las situaciones de sublicencia
estricta o licencia marco (habitual en el sector obtentor); la figura del

mandatario o gestor de licencias y los consorcios tecnologicos.

Asimismo, se analizaran los principales aspectos formales de los
contratos de licencia de obtencion vegetal, asi como las implicaciones
de la inscripcién de la licencia, en concreto, la legitimacion del
licenciatario -inscrito y no inscrito- para el ejercicio de acciones en
defensa del derecho de obtencion vegetal licenciado. Por su parte, los
principales elementos reales del contrato de licencia son su objeto,
consistente en un derecho de obtencion vegetal, y el precio de la

licencia. El objeto del contrato de licencia se delimita sobre una
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modalidad singular de propiedad industrial como es el derecho de
obtencion vegetal -tanto nacional como comunitario-, que se
materializa en la potestad otorgada a su titular para poder realizar una
serie de actuaciones sobre una determinada variedad vegetal. Quedan
fuera del presente trabajo el estudio del contrato de licencia
configurado sobre un derecho de propiedad industrial, distinto del de
obtencion vegetal, que proteja el material vegetal o cualquier
conocimiento o técnica susceptible de protegerse por un secreto

empresarial y dé lugar a una licencia de know-how.

Ahora bien, para analizar el derecho de obtencion vegetal como objeto
de un contrato de licencia es necesario abordar instituciones tan
importantes como el concepto de variedad vegetal, variedad vegetal
protegible, objeto y alcance de la proteccion y las implicaciones de
configurar una variedad esencialmente derivada como objeto del
contrato. Asimismo, y tomando como referencia la normativa sobre
invenciones, que es aplicable de forma subsidiaria conforme a la
disposicion final segunda de la Ley 3/2000, se analizard la figura del
derecho a la obtencidon vegetal (como estado previo a la presentacion
de la solicitud de protecciéon) como objeto de contrato de licencia.
Seguidamente, se abordard la controvertida cuestion de la solicitud de
proteccion como objeto del contrato de licencia. La necesidad de
abordar esta cuestion viene justificada por la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Union Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-
176/18, y sus importantes implicaciones sobre la proteccion

provisional del derecho de obtencion vegetal. Ello justifica que se
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analice, en primer lugar, el contenido y alcance de la proteccion
provisional, para, posteriormente, abordar la solicitud de proteccion
como objeto de licencia y sus particularidades. Vinculado al derecho
de obtencion vegetal como objeto del contrato, y que igualmente es
meritorio de estudio, aparece la figura de los contratos de licencia con
objeto plural en los que, ademas, del derecho de obtenciones, podra
darse un derecho de patente, un secreto empresarial o un derecho marca

en el contrato de licencia.

Respecto de la formacion del contrato, fase de generacién o
precontractual, se estudian los tratos preliminares, la presentacion de
una oferta y su aceptacion y los principales deberes precontractuales
de las partes, asi como la responsabilidad derivada de su
incumplimiento. Para cerrar este capitulo, se centra la atencion en la
estructura de un contrato de licencia de obtencion vegetal. Es evidente
que la estructura del presente trabajo coincide en gran parte con la
estructura del contrato de licencia, sin embargo, lo que se pretende aqui
es presentar, de forma descriptiva las principales clausulas que
subyacen en la mayoria de los contratos de licencia de obtencion
vegetal; para,  posteriormente, analizarlas  juridicamente
(contractualmente y conforme a la normativa antitrust) en el capitulo
siguiente. En este sentido, la mayoria de las licencias se pueden agrupar

en licencias estandarizadas y no estandarizadas.

A continuacion, se estudia en un capitulo separado el contenido y
cumplimiento del contrato. En la parte del contenido del contrato se

analizaran las principales obligaciones contractuales a cargo del
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licenciante y a cargo del licenciatario. En el caso del licenciante, seran
objeto de estudio las obligaciones de: puesta a disposicion del material
vegetal protegido, mantenimiento del licenciatario en el goce pacifico
del derecho (y los supuestos que engloba), secreto o confidencialidad,
mantenimiento del derecho licenciado y exclusiva. En el caso de
licenciatario, el nimero de obligaciones analizadas es mas extenso, y
se analizardn tanto las obligaciones “tipicas” de los contratos de
licencia como, por ejemplo, la obligaciéon de pago, de secreto, de
explotacion, de mantenimiento de determinadas normas de calidad,
colaboracion frente a infracciones de terceros, limitacion de la
produccion, inhibicion de la competencia o respeto de un determinado
ambito territorial; como las obligaciones especificas del contrato
derivadas de las particularidades del derecho de obtencion vegetal
como las relativas al privilegio del agricultor (obligacion de pago y
obligacion de informacion) o las cldusulas de retrocesion o grant-back.
Igualmente, por su interés, se examinardn en este capitulo las
principales obligaciones post-término que pueden surgir al hilo del
contrato de licencia de obtencion vegetal como, por ejemplo, la
obligacion de pago tras la finalizacion del contrato como consecuencia
de la caducidad o nulidad del derecho o la de guardar secreto o no
competencia tras la finalizacion del contrato. Sin perjuicio de que ya se
ha mencionado, conviene recordar que todo el andlisis del contenido
del contrato se realizara tanto desde el punto de vista contractual como

antitrust.
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En cuanto hace al analisis antitrust, al tratarse el contrato de licencia
de obtencion vegetal de un acuerdo de transferencia de tecnologia sera
de aplicacion el Reglamento (UE) N.° 316/2014 de la Comision de 21
de marzo de 2014 relativo a la aplicacion del articulo 101, apartado 3,
del Tratado de Funcionamiento de la Unidon Europea a determinadas
categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia (en adelante
RECATT o Reglamento 316/2014)'6. Para poder aplicar el RECATT
es necesario que el objeto del contrato susceptible de aplicacion de la
exencion por categorias sea la transferencia de un derecho de obtencion
vegetal. Esta cuestion es de especial interés, debido a la posibilidad de
que el contrato pueda quedar subsumido en diferentes Reglamentos de
exencion por categorias cuando, por ejemplo, se integren clausulas que
habiliten exclusivamente la comercializacion del bien licenciado en
cuyo caso pueda entrar en juego la aplicacion del Reglamento (UE)
2022/720 de la Comision de 10 de mayo de 2022 relativo a la
aplicacion del articulo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento
de la Union Europea a determinadas categorias de acuerdos verticales
y practicas concertadas (en adelante RECAV)!". Esto provoca que
algunas clausulas, dependiendo del objeto del contrato en el que se
integren, quedaran al amparo del RECAV cuyas consecuencias seran
muy diferentes a las derivadas de la aplicacion del RECATT. Por ello,
en algunas obligaciones a cargo del licenciatario, se realizara
igualmente el andlisis antitrust de ese tipo de clausulas cuando se

incluyan en acuerdos de distribucion o comercializacién que quedaran

16 Publicado en Diario Oficial de la Unién Europea L 93/17, en fecha 28.3.2014.
17 Publicado en Diario Oficial de la Union Europea L134/4, en fecha 11.5.2022.
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fuera del paraguas regulatorio del RECATT vy les sera de aplicacion el

RECAV.

En este capitulo se abordara igualmente, por un lado, la institucion del
incumplimiento del contrato; y, por otro lado, la solucién de las
posibles controversias que puedan surgir al hilo del contrato de licencia
de obtencion vegetal. El motivo de estructurar este capitulo de esta
manera, y no incluir la solucion de las posibles controversias que
puedan surgir dentro del contenido de contrato o en un capitulo
separado, reside en mantener un ifer procedimental logico: en primer
lugar, se analiza todo el contenido del contrato; seguidamente, las
consecuencias de su incumplimiento; y, en Uultima instancia, las
posibles formulas de solventar los posibles incumplimientos mediante
las clausulas de sometimiento a arbitraje y las clausulas de

sometimiento un determinado fuero.

Como colofon a la estructura del contrato, es necesario acometer el
estudio de la terminacion de la licencia de obtencion vegetal, en
particular las diferentes causas que pueden provocar la finalizacion del
contrato de licencia, asi como la declaracion de caducidad o nulidad
del derecho de obtencidn, por cuanto no se realizé en el apartado
relativo a la obligacion del licenciante de mantener al licenciatario en
el goce pacifico del derecho y se estima mas adecuado realizarlo en
este punto. De forma separada, por su importancia y relevancia, se
abordard la incidencia de la declaracion en concurso de alguna de las
partes del contrato, distinguiendo las implicaciones de la declaracion

en el concurso del licenciante y del licenciatario. En tltima instancia,
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se comentaran de forma sencilla las principales implicaciones o
consecuencias derivadas de la finalizacion del contrato sin entrar en el
detalle de las posibles obligaciones que pueden surgir con
posterioridad a la terminacion del contrato ya que su andlisis se realiza

en el capitulo anterior.

Antes de exponer las conclusiones del trabajo, se ha considerado
necesario incorporar un séptimo y ultimo capitulo sobre determinados
contratos o figuras afines que incluyen la explotacion de un
determinado material vegetal pero no pueden considerarse como
verdaderas licencias. La situacion en el sector obtentor ha cambiado
drésticamente desde la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia
de la Union Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18.
Ello ha provocado que, ante los interrogantes generados como
consecuencia de la citada sentencia del Tribunal Justicia, muchos
obtentores y operadores de mercado busquen nuevos instrumentos
juridicos para poder explotar el material vegetal y controlar su
comercializacion. El motivo de incluir este capitulo como cierre a este
estudio reside en que primero se han expuesto las principales
caracteristicas del contrato de licencia de obtencion vegetal, que es el
objeto principal, y en ultima instancia se presenta la tendencia y
actualidad del sector, a modo de critica y reflexion, ante la falta de

soluciones para solventar la situacion actual.
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1. METODO.
1. Consideraciones previas.

Por su estructura y contenido, el presente trabajo es de caracter
eminentemente juridico. De ahi que en el método se incluyan
herramientas de estudio de indole juridica como se explicara a
continuacion. Ahora bien, para un mejor enfoque y comprension del
objeto de estudio, se ha realizado igualmente un analisis empirico de
caracter exploratorio en el que se ha entrevistado a diferentes expertos
en la materia para investigar algunas cuestiones de interés del sector
obtentor. Estas circunstancias hacen que al exponer a continuacion la
metodologia empleada se haga una distincion entre la parte juridica
(Derecho comparado y jurisprudencia) y la parte empirica de caracter

exploratorio mediante la consulta a expertos.

2. Derecho comparado

El método de Derecho comparado exige considerar fundamentalmente
la experiencia habida en otros paises y plasmada, tanto en los trabajos
y discusiones prelegislativas, como en la interpretacion doctrinal y
jurisprudencial. En este trabajo, el andlisis comparado tendrd en
consideracion la experiencia de la doctrina alemana, francesa e italiana
al que se le adicionard, puntualmente, algin matiz de la doctrina suiza
al concurrir dos obras de referencia en materia de licencias. La
experiencia comparada se integrard directamente en el trabajo,
resaltando aquellas cuestiones distintas o similares a las cuestiones que

presente nuestra normativa nacional o europea en materia de
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obtenciones vegetales. El sistema aleman, con anterioridad al acta de
1961 del CUPOV, disponia de una normativa que regulaba la tutela
juridico-privada del obtentor y el trafico publico de las semillas. Con
motivo de su adhesion al CUPOV, tuvo que adaptar su normativa
especifica en materia de obtenciones vegetales y promulgar dos leyes
diferentes, por un lado, la Ley de Proteccion de Obtenciones Vegetales
y, por otro lado, la Ley de comercializacion de semillas'®. La normativa
especifica sobre obtenciones vegetales se amplié6 con motivo de las
posteriores revisiones de las actas de 1978 y 1991 del CUPOV que
provocaron la ampliacion del alcance del derecho de obtencion vegetal.
Por su parte, el sistema francés, después de su adhesion al sistema
CUPOV, reconocié un derecho especifico para proteger las nuevas
variedades vegetales distinto del derecho de patentes, a través de su
inclusion en la Segunda parte, Libro VI, Titulo II, Capitulo III del
Cddigo de la Propiedad Intelectual francés (en adelante CPI)- (arts. L
623-1 a L 623-44 CPI). La normativa italiana en materia de
obtenciones vegetales, al igual que la francesa, después de su adhesion
al CUPOV, incluy6o en su Cédigo de la Propiedad Industrial (en
adelante CPit) el reconocimiento de un derecho especifico para

proteger las nuevas variedades vegetales (arts. 100 a 116 CPit).

La atencion prestada a los ordenamientos de los paises citados se centra
en la busqueda de disposiciones que afectan a cuestiones relativas al
contrato de licencia de obtencion vegetal. En el caso de la normativa

italiana, las referencias sobre licencias contractuales se encuentran en

'8 LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 19.
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la seccion relativa a las marcas, en la que se reconoce la posibilidad de
conceder una licencia exclusiva o no exclusiva, y son aplicables por
remision expresa a los derechos de obtencion vegetal (art. 23 CPit). La
normativa francesa no reconoce directamente la posibilidad de
conceder licencias de obtencion vegetal, sino que establece una
remision a las disposiciones sobre concesion de licencias en materia de
patentes (art. L 623-24 CPI). La normativa alemana reconoce
directamente esta posibilidad en su legislacion especifica sobre
obtenciones vegetales en la que destaca la eliminacion de la exigencia
de la forma escrita del contrato para aproximarlo al principio de
libertad formal imperante en el derecho de obligaciones aleman. La
normativa italiana, con su remision a la ley de marcas, y la normativa
francesa y alemana con su remision a la ley de patentes, se limitan a
reconocer la posibilidad de configurar como objeto del contrato de
licencia tanto el derecho como la solicitud de proteccion y algunas
cuestiones particulares que, en gran medida coinciden con la normativa

espanola.

Ademas de la actual, buena parte de bibliografia sobre el Derecho
comparado que se utiliza en el presente estudio tiene mas de veinte
aflos, puesto que se pretendia encontrar los fundamentos del derecho
de obtencion vegetal para justificar la figura de la proteccion
provisional y encontrar soluciones en la regulacion de otros paises. Sin
embargo, en materia de licencia es de destacar que, en la doctrina
alemana, francesa e italiana, el foco de interés lo ha copado la figura

del privilegio del agricultor fruto, en mi opinién, de los diferentes
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pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unidén Europea.
Debido al interés de esta figura y sus implicaciones en parte del
clausulado del contrato de licencia, esta sera una materia importante de
estudio dentro de las obligaciones a cargo del licenciatario, en
concreto, la relativa a la obligacion de otorgar determinada

informacion al titular-licenciante del derecho.
3. Jurisprudencia.

Si para el estudio cientifico de toda rama del ordenamiento juridico es
siempre necesario acudir al examen de la jurisprudencia, en el &mbito
del contrato de licencia de obtencion vegetal ello resulta
imprescindible. En efecto, se han de distinguir sentencias sobre
cuestiones relativas al propio contrato de licencia de las sentencias que
afectan al alcance del objeto del contrato de licencia, que es el derecho
de obtencion vegetal. La mayoria de las sentencias sobre el contrato de
licencia se han centrado en enjuiciar aspectos relativos al contenido del
contrato. Son muchas las que abordan diferentes cuestiones sobre el
incumplimiento del contrato y sus consecuencias. Su examen permite
clasificar las diferentes clausulas contractuales y facilitar la
aproximacion de los interesados al régimen juridico del contenido del
contrato. Igualmente, existen diferentes pronunciamientos del Tribunal
de Justicia de la Union Europea sobre la validez, desde el punto de vista
del Derecho de la competencia, de determinadas clausulas
contractuales, como, por ejemplo, la del mantenimiento del pago del
precio de la licencia después de finalizar el derecho de obtencion

vegetal objeto del contrato (STJUE de 12 de mayo de 1989, asunto
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320/87, caso «Kai Ottung contra Klee & Weillbach y Thomas
Schmidt»').

Respecto de las sentencias que afectan al objeto del contrato se han de
distinguir dos tipos de pronunciamientos: por un lado, tanto en la Unién
Europea como en el dmbito nacional, los relativos al alcance del
derecho de obtencidn vegetal, en general, y la proteccion provisional,
en particular; y, por otro lado, y a nivel de la Union de Europea,
sentencias sobre determinados requisitos para el ejercicio del privilegio
del agricultor. La mayoria de las sentencias de audiencia que se
pronunciaron sobre el alcance de la proteccion provisional coincidian
en establecer un criterio unanime de compatibilizacion de la solicitud
de una compensacion econdomica durante el periodo de proteccion
provisional, con el posterior ejercicio de las pertinentes acciones de
infraccion frente a terceros, una vez concedido el titulo definitivo, a
modo de extension del &mbito de proteccion del derecho del obtentor.
Sin embargo, esta situacion cambia drasticamente con la citada
sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea de 19 de
diciembre de 2019 que reinterpreta el criterio anterior ¢ impide la
compatibilizacion de acciones al considerar determinadas conductas
como un empleo no autorizado de material vegetal y, por consiguiente,
no concurrir ninguna infraccion. Este nuevo paradigma es meritorio de
analisis y estudio ya no solo por su incidencia sobre el derecho de
obtencion vegetal sino también por sus implicaciones en el contrato de

licencia configurado sobre la solicitud de proteccion.

19 ECLI:EU:C:1989:195.
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También destaca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unidn
Europea de 14 de noviembre de 2021, asunto C-186/18, caso «José

Cdnovas Pardo»*

, en la que se aborda la cuestion relativa a la
prescripcion del ejercicio de acciones ante la infraccion continuada del
derecho de obtencion vegetal. Esta sentencia, en la que el Tribunal de
Justicia de la Union Europea convalida la doctrina de los actos

continuados de nuestro Tribunal Supremo?!

, o serd objeto de estudio
en el presente trabajo dado que su andlisis excede de las pretensiones

de la presente contribucion.

Por lo que respecta a las sentencias sobre la delimitacion del privilegio
del agricultor, ha de reconocerse que esta ha sido la materia que mayor
numero de sentencias del Tribunal de Justicia de la Union Europea ha
generado. De hecho, el pasado mes de marzo de 2023 se public6 una
nueva sentencia sobre el alcance del privilegio del agricultor, en esta
ocasion, sobre la idoneidad de un precepto que delimita el importe de
la indemnizacion de dafios y perjuicios generado como consecuencia

de una infraccion del derecho de obtencion vegetal utilizado al amparo

20 ECLI:EU:C:2021:849.

2 MASSAGUER, J., “Las acciones y procesos civiles en materia de infraccion de la
proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales”, en PALAU RAMIREZ, F., DE
LA VEGA GARCIA, F., (Dirs.), Claves del derecho sobre variedades vegetales,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 345-348; MASSAGUER, J., “Y si: el Tribunal
de Justicia de la Union Europea convalida la doctrina del Tribunal Supremo sobre la
prescripcion de la accion de defensa de derechos de propiedad industrial contras la
infracciones de caracter continuado”, Almacén de Derecho, disponible en abierto en
almacendederecho.org, visitado por ultima vez el 07/05/2023; CANERO LOIS, C. 1.,
“La prescripcion de las acciones civiles en defensa de la proteccion comunitaria de
las obtenciones vegetales. La STIJUE de 14 de octubre de 2021 en el asunto C-
187/18”, en PALAU RAMIREZ, F., DE LA VEGA GARCIA, F., (Dirs.), Claves del
derecho sobre variedades vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 395.
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de la citada exencion (STJUE de 16 de marzo de 2023, asunto C-
522/21, caso «MS y Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH»*?). Con
caracter general, los pronunciamientos sobre esta materia se han
centrado en definir el precio de la licencia que debe pagar el agricultor
por la utilizacion del material vegetal al amparo de esta exencion y la
delimitacion de los supuestos en los que el titular del derecho puede
solicitar determinada informacion a los agricultor, transformadores y
organismos publicos. Estas cuestiones son de especial importancia

como parte del contenido del contrato de licencia de obtencion vegetal.

Asimismo, también resultan de interés las resoluciones de la Comision
Nacional de los Mercados y de la Competencia (antigua Comision
Nacional de Competencia), por cuanto, delimitan aspectos antitrust
muy interesantes en materia de comercializacion de relevancia para el
contrato de licencia. En este sentido, la Comision en resolucion de 4 de
julio de 2013, asunto Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales
Protegidas, Exp. S/0312/10, considerd que un sistema de trazabilidad
organizado a través de un programa informatico que permitia obtener
datos de los agricultores practicamente en tiempo real representaba una
conducta restrictiva de la competencia por el tipo de informacion que
se intercambiaba, la frecuencia del intercambio y las consecuencias de
este intercambio, al permitir a los titulares adaptar la oferta y demanda
de productos. Sin embargo, la propia Comision, en resolucion de 31 de
marzo de 2016 (Expediente S/DC/0547/15, caso Semilleros),

consider6 la necesidad de la implementacion de un sistema de

22 ECLL:EU:C: 2023:218.
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trazabilidad para garantizar la calidad de los productos de las plantas

injertadas.

4.Analisis empirico de caracter exploratorio.
a. Consideraciones previas y justificacion del método.

La realizacion de un estudio juridico mercantil exige acudir a otras
ciencias para la mejor comprension del trabajo. Ante la complejidad de
algunas cuestiones juridicas que se plantean en el sector de las
obtenciones vegetales se ha considerado conveniente acudir a la
opinion de expertos para facilitar la comprension finalista del régimen
juridico del Derecho de obtencion vegetal y su incidencia en el contrato
de licencia. La estructura del trabajo viene predefinida por las
instituciones basicas que configuran el contrato de licencia. Sin
embargo, el estudio debe adaptarse a las particularidades derivadas del
derecho de obtencion vegetal que es objeto del contrato de licencia. La
falta de estudios empiricos o socioldgicos en este sentido ha motivado
la realizacion de una consulta a expertos con el proposito de analizar la

importancia, idoneidad y licencia del derecho de obtencion vegetal.

Como alternativa a este analisis, se planted realizar un estudio de datos
basado en las cuentas anuales de los principales agentes del sector. Con
ello, se pretendia evidenciar la importancia economica de la
explotacion de las variedades protegidas a través de su incidencia en la
cuenta de resultados y su porcentaje en el balance de la sociedad titular
del derecho. Sin embargo, después de un estudio preliminar se observo

que los datos en este sentido son sesgados y no permiten una
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interpretacion adecuada. Es mds, en caso de disponer de informacion
suficiente, tampoco se obtendria informacidén que permitiera resolver
los objetivos especificos del estudio relativos a la idoneidad del
derecho como modalidad de proteccion sui generis y la importancia del
contrato de licencia en su explotacion. Por ello, se considera que el
método mas adecuado para los objetivos propuestos es la consulta a un
grupo determinado de expertos en la materia. Este estudio socioldgico
0 empirico consiste en la realizacion de una entrevista a una serie de
expertos en la materia seleccionados conforme a su experiencia y
vinculacion en el sector obtentor. Las respuestas obtenidas han
permitido centrar el estudio juridico en aquellos puntos mas
importantes para el sector como son, por ejemplo, las implicaciones de
la ya citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea de
19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, o las implicaciones del
privilegio del agricultor en el contrato de licencia. Para realizar el
presente estudio, se han realizado las siguientes fases: 1. Seleccion de
expertos; 2. Elaboracién de la entrevista; 3. Andlisis estadistico; 4.

Analisis de los resultados.

b. Seleccion de expertos.

Al tratarse el analisis de una consulta a expertos, su seleccion es
trascendental ya que la calidad del trabajo dependera de sus opiniones.
Los expertos se han seleccionado conforme a su vinculacion con el
objeto de estudio, su experiencia profesional, sus cualidades personales
y su pericia para participar en la investigacion. En este sentido, se han

seleccionado tres tipos de expertos: académicos: perfil que atesora
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conocimientos, capacidad predictiva y objetividad, como, por ejemplo,
investigadores y profesores universitarios especialistas en la materia
objeto de estudio tanto desde el punto de vista juridico como del
agronoémico; operadores: perfil de expertos que se distinguen por tener
implicacion en la materia objeto de estudio, como, por ejemplo,
entidades titulares de derechos de obtencion vegetal, operadores,
agricultores, viveros o comercializadores del sector; expertos
(abogados y consultores): son individuos con capacidad para clarificar
y sintetizar, organizar informacién y no tienen por qué pertenecer a
ninguna de las dos agrupaciones anteriores. Respecto del nimero de
expertos, se han obtenido 10 encuestas de académicos, 9 de operadores

y 11 de expertos.

El motivo de clasificar a los expertos en estos tres grupos reside en
obtener opiniones desde el espectro puramente tedrico (mediante la
opinion de los académicos), el puramente practico (mediante la opinion
de los operadores) y el intermedio (mediante la opinion de los expertos
integrados por abogados y consultores del sector objeto de estudio). La
seleccion de expertos fue compleja debido a que la materia objeto de
estudio es muy especifica y no hay muchos expertos en la materia. A
ello se le debe sumar la falta de disponibilidad de muchas de las
personas consultadas para realizar el cuestionario. No obstante, se
considera que el nimero de personas entrevistadas es adecuado y los
resultados obtenidos han sido muy interesantes. Tanto es asi, que los
expertos son: del grupo de los académicos, la gran mayoria de personas

entrevistadas ostentan el cargo de Catedraticos de Universidad tanto
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del ambito del Derecho como del sector agroalimentario e ingenieria
vegetal; del grupo de los operadores, se ha tenido la oportunidad de
entrevistar a diferentes titulares de derechos de obtencidon vegetal y
comercializadores tanto de variedades frutales como de cereales y
ornamentales; del grupo de expertos (abogados y consultores) se ha
podido contactar con expertos de primer nivel de reconocido prestigio
dentro del sector obtentor, con amplia experiencia en el asesoramiento

de la materia objeto de estudio.

c. Disefo del cuestionario.

La realizacion del cuestionario pretende recopilar, mediante la opinién
de los expertos seleccionados, toda la informacion relativa a la
importancia, e idoneidad del derecho de obtencion vegetal como
modalidad de proteccion de las nuevas variedades vegetales y la
adecuaciéon del contrato de licencia como instrumento juridico
adecuado para garantizar una correcta explotacion del derecho de
obtencion vegetal. El disefio del cuestionario no es una cuestion menor
y tiene especial repercusion en los resultados obtenidos. El principal
problema que planteaba el disefio de la entrevista reside en que las
preguntas debian ser las mismas para todos los expertos con
independencia del grupo al que pertenecieran. De ahi que las preguntas
no podian ser muy complejas desde el punto de vista normativo para
que los operadores y los académicos del sector agrario pudieran
contestar sin problemas. El tipo de respuestas configuradas se valorara
segiin una escala de intensidad graduada Likert (siendo 1 muy en

desacuerdo y 5 muy de acuerdo; con una ultima columna para aquellos
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casos en los que no se quiera o no se sepa qué contestar), dada la ventaja
que ello supone para su andlisis conforme a la valoracion numérica de
cada pregunta de manera individual, frente a la jerarquizacién o

comparacion de items.

Para una mejor preparacion del cuestionario, se optd por confeccionar
un primer borrador de entrevista y comentarlo con un experto de cada
grupo. En esta primera version se consider6 oportuno dividir la
encuesta en 3 modulos, un primer modulo relativo a determinadas
cuestiones generales del derecho de obtencidon vegetal en el que se
preguntaba sobre la importancia del derecho, un segundo modulo
centrado en cuestiones particulares sobre el alcance y extension de la
proteccion del derecho de obtencion vegetal y un tercer modulo sobre
preguntas relacionadas con la comercializacion y explotacion del

contrato de licencia configurado sobre esta modalidad de proteccion.

Después de las reuniones con los expertos seleccionados de cada
grupo, se optd por realizar una serie de modificaciones sobre el
cuestionario. En concreto, se modifico la estructura de la entrevista de
3 modulos a solamente 2. Este cambio, atendia a la necesidad de
delimitar correctamente los objetivos de la entrevista. Con tres
modulos no quedaban muy claros los objetivos perseguidos. Sin
embargo, con la refundiciéon del modulo primero y segundo y la
ampliacion de algunos aspectos del tercer modulo, los objetivos del
cuestionario quedaban mas claros. La fase de contextualizacion
configurada en el mddulo 1 se sustituye por una breve introduccion al

inicio de la entrevista en la que se identifican los objetivos perseguidos.
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De esta manera, el primer médulo se centrard en determinar la
importancia e idoneidad del derecho de obtencion vegetal para proteger
las innovaciones vegetales y el segundo mddulo se centrara en la
importancia del contrato de licencia para explotar esta modalidad de
proteccion. Con estas consideraciones, se iniciaron las entrevistas a los
diferentes expertos seleccionados. La entrevista realizada se adjunta

como Anexo 1.

d. Analisis estadistico.

El analisis estadistico de los datos pretende detectar si existen
diferencias de opinidon significativas entre los grupos de expertos
entrevistados. Para ello, mediante el uso del software estadistico
STATA, se ha realizado una prueba de significacion o analisis de
contraste de hipdtesis. Debido a que los entrevistados fueron
seleccionados por su amplio conocimiento en la materia, es poco
probable que cualquier diferencia encontrada se deba a la distribucion

o dispersion de los datos.

La prueba estadistica se ha realizado mediante un procedimiento
sistematico y cuidadoso. En primer lugar, se elabor6 una base de datos
que incluia un identificador numérico para cada entrevista (del 1 al 30),
asi como la codificacion del perfil de los entrevistados (1. Experto, 2.
Académico, 3. Operador) y las preguntas incluidas en el cuestionario,
representando cada entrevistado una fila y cada pregunta una columna
[la codificacion de cada pregunta era PM (ntimero del médulo)

(numero de pregunta); ad ex. pregunta 1 del modulo 1 PM1 1]. En
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segundo lugar, se ha realizado un andlisis exploratorio de los datos para
conocer su distribucion, cuyos resultados se adjuntan como Anexo II.
En tercer lugar, se han evaluado los supuestos previos (distribucion
normal, homocedasticidad, tamafio muestral) que exigen las técnicas
estadisticas paramétricas utilizadas comunmente para el contraste de
hipdtesis. Estas pruebas utilizan parametros como la media (promedio)

y la desviacion estandar para contrastar las diferencias®’.

Los supuestos de normalidad y homogeneidad de las varianzas se
contrastaron con las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene,
respectivamente’®. Con estas pruebas se evidencié que, en algunos
casos, los datos obtenidos no cumplian con la distribucién normal y, en
otros, no presentaban varianzas homogéneas. Esto se debe
principalmente al reducido nimero de entrevistas realizadas por grupo.
Por consiguiente, se determin6 que la prueba estadistica méas adecuada
para el analisis era la prueba no paramétrica de contraste de hipdtesis

conocida como prueba de la mediana®. Esta prueba es apropiada

23 RUBIO HURTADO, M. J., BERLANGA SILVENTE, V., “Coémo aplicar las
pruebas paramétricas bivariadas ¢ de Student y ANOVA en SPSS”, REIRE, Revista
d’Innovacio i Recerca en Educacio, Vol. 5, nam. 2, pp. 83-100. Disponible en
https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/45286/1/612532.pdf, consultado por
ultima vez el 30/04/2023.

24 ROYSTON, P., “Aproximating the Shapiro-Wilk W-test for non-normality,
Statistics and Computing, 2, 1992, pp. 117-119; MOHD RAZALI, N., WAH YAP,
B., “Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and
Anderson-Darling Tests”, Journal of Statistical Modeling and Analytics, Vol. 2, N. °
1,2011, pp. 21-33; NORDSTOKKE, D. W., ZUMBO, B. D., “A new Nonparametric
Levene Test for Equal Variances”, Psicoldgica, vol. 31, num. 2, Universitat de
Valéncia, 2011, pp. 401-430.

% BERLANGA SILVENTE, V., RUBIO HURTADO, M. J., “Clasificaciéon de
pruebas no paramétricas. CoOmo aplicarlas en SPSS”, REIRE, Revista d’'Innovacio i
Recerca en Educacio, Vol. 5, nim. 2, pp. 101-103. Disponible en
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cuando se buscan diferencias entre dos o mas grupos de datos que no
cumplen con los supuestos de normalidad, homogeneidad de varianzas,

y tamafio muestral, usados en las pruebas paramétricas.

e. Especificacion de la prueba.

La mediana es la medida estadistica utilizada normalmente para
representar el valor central de un conjunto de datos cuando la media
resulta sensible a valores extremos o a los efectos de la distribucion de
los datos. En este contexto, la prueba compara las medianas de distintos
grupos de datos y utiliza un estadistico de contraste para determinar si
la diferencia observada entre las medianas es estadisticamente
significativa. Mediante esta prueba se contrasta la hip6tesis nula de que
K muestras independientes de tamanos n;, n:...nx, proceden de la

misma poblacidn o de poblaciones con medianas iguales.
Ho: X1=X>
Hi: X1 £ Xo

En las hipotesis presentadas Xy X» representan las medianas de las
muestras objeto de comparacion. En esta prueba, habitualmente se
utiliza el estadistico # (Chi-cuadrado) para determinar si hay una
diferencia significativa. La prueba # calcula un estadistico de prueba
que lleva asociada una probabilidad (p) para rechazar la hipotesis nula

y aceptar la hipodtesis alternativa. En general, se utiliza un nivel de

https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/45283/1/612531.pdf, consultado por
ultima vez el 30/04/2023.
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significacion de 0.05, lo que implica que hay una probabilidad del 5%
de cometer un error de tipo I (falso positivo) al rechazar la hipdtesis
nula. En cuanto al resultado de la prueba, si el valor de p es <0.05
rechazamos la hipoétesis nula de igualdad de medianas y aceptamos la
hipotesis  alternativa, asumiendo que existen diferencias

estadisticamente significativas.

f. Resultados cuantitativos.

En la Tabla 1 se presentan los estadisticos descriptivos de los datos
recopilados por grupo de entrevistados para el primer modulo de la
encuesta en relacion con la importancia ¢ idoneidad del derecho de
obtencion vegetal. Los estadisticos incluyen el numero de
observaciones, la media, la desviacion estandar, y los valores minimo
y maximo. Ademas, se incluye la mediana de la distribucion de cada
pregunta y los resultados de la prueba de significacion estadistica para
las comparaciones entre grupos. Con esta informacion, se obtiene una
vision completa de las caracteristicas de los datos y se observa si
existen diferencias de opinion estadisticamente significativas que
puedan ser de utilidad para obtener conclusiones mas precisas sobre los

resultados de la encuesta.

Tabla 1. Caracterizacion de la muestra y prueba de la mediana del Médulo 1

P. Mediana
Variable Grupo Obs | Media | Std.Dev | Min | Max | Mediana
No | Si p
Experto 11 3,27 1,27 2 5 9 2
PM1_1 Académico 10 3,70 0,82 2 5 4 9 | 1] 0,836
Operador 9 3,89 0,78 2 5 8 |1
PM1_2 Experto 11 4,27 0,65 3 5 4 7 | 410,330
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Académico 10 4,20 0,79 3 5 6 | 4
Operador 9 3,89 0,78 2 5 8 |1
Experto 11 1,73 0,65 1 3 10 |1
PM1_3 Académico 10 2,80 1,32 1 5 2 4 | 6 | 0,005
Operador 9 2,78 0,83 1 4 2 |7
Experto 11 2,18 1,17 1 4 7|4
PM1_4 Académico 9 2,11 1,27 1 5 2 7 | 2] 0146
Operador 9 2,56 1,01 1 4 3 6
Experto 11 1,36 0,67 1 3 10 |1
PM1_5 Académico 9 2,56 1,42 1 5 2 4 | 5| 0,063
Operador 6 2,67 1,37 1 5 3 |3
Experto 11 1,27 0,47 1 2 8 |3
PM1_6 Académico 10 1,60 0,70 1 3 1 5 | 5| 0,500
Operador 7 1,29 0,49 1 2 5 2
Experto 11 1,18 0,40 1 2 9 |2
PM1_7 Académico 10 1,60 0,84 1 3 1 6 | 4| 0442
Operador 7 1,43 0,53 1 2 4 3
Experto 11 3,73 1,19 1 5 8 3
PM1_8 Académico 10 3,80 0,63 3 5 4 9 | 1] 049
Operador 9 3,89 0,60 3 5 8 1
Experto 11 4,36 0,92 2 5 5 6
PM1_9 Académico 10 3,50 1,08 1 5 4 9 | 1] 0,09
Operador 9 4,33 0,50 4 5 6 |3
Experto 11 3,45 1,63 1 5 7 | 4
PM1_10 Académico 10 3,90 0,74 3 5 4 8 | 20129
Operador 9 4,00 0,00 4 4 9 |0
Experto 11 3,91 1,04 2 5 8 |3
PM1_11 Académico 10 3,80 0,79 3 5 4 8 | 2| 0,250
Operador 9 3,56 0,73 2 4 9 |0
Experto 11 4,18 1,17 1 5 6 5
PM1_12 Académico 10 4,30 0,82 3 5 2 5 | 5] 099
Operador 9 4,44 0,53 4 5 5 1|4
Experto 11 2,64 1,21 1 5 5 6
PM1_13 Académico 8 2,25 1,04 1 4 4 5 |3]059%
Operador 9 2,89 1,62 1 5 6 3
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Experto 10 3,30 1,16 2 5 9 1
PM1_14 Académico 10 3,60 0,84 2 5 4 9 1| 0,650
Operador 8 3,38 0,74 2 4 8 |0
Experto 11 4,27 0,79 3 5 6 |5
PM1_15 Académico 10 4,20 1,03 2 5 4 5 |51 0,039
Operador 9 3,78 0,44 3 4 9 |0
Experto 11 4,27 1,01 2 5 5|6
PM1_16 Académico 10 4,00 0,47 3 5 5 9 | 1] 0,070
Operador 9 4,00 0,71 3 5 7 |2
Experto 11 4,82 0,40 4 5 11 |0
PM1_17 Académico 10 4,40 0,70 3 5 4 10(0
Operador 9 4,11 0,78 3 5 9 0

Al observar los resultados de la Tabla 1 se aprecian ciertas diferencias
de opinidn entre los entrevistados, pero que, en la mayoria de los casos,
no son estadisticamente significativas. Este hecho sugiere que los
grupos de expertos entrevistados entendieron correctamente las
preguntas de la encuesta realizada. No obstante, en las preguntas
PM1 3 y PMI 15 se han identificado diferencias que probablemente
no se deban a la aleatoriedad. A continuacion, el Grafico 1 resume las
opiniones de los tres grupos de expertos y permite comprobar
visualmente el nivel de acuerdo o desacuerdo (arriba o abajo de la

neutralidad) con las afirmaciones presentadas en la encuesta.
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Grdfico 1. Importancia e idoneidad del derecho de obtencién vegetal
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Como se puede apreciar, los entrevistados estan conforme con las
siguientes afirmaciones: (PM1 1) la regulacion del ambito y alcance
de la proteccion de las variedades vegetales es adecuada, al incentivar
la creacion, acceso, inversion y desarrollo de nuevas variedades
vegetales; (PM1_2) el derecho de obtencion vegetal es la modalidad de
propiedad industrial idonea para proteger las variedades vegetales;
(PM1_8); el tiempo de duracion de los derechos de obtencion vegetal
es adecuado; (PM1 9) es oportuno configurar el alcance de la
proteccion de forma diferente en funcion del tipo de variedad,
resaltando la importancia del producto de la cosecha en aquellas
variedades que lo requieran como, por ejemplo, las frutales; (PM1 _10)
el ambito de la proteccion del derecho de obtencion vegetal debe
extenderse, ademas de al material de reproduccion o multiplicacién y
al producto cosechado, al material elaborado con el producto de la

cosecha; (PM1 _11) es adecuado que la proteccion del derecho de
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obtencién vegetal sea en cascada o subsidiaria, de modo que la
proteccion del material de cosecha solo proceda cuando no se pueda
obtener la proteccion sobre el material vegetal para la reproduccion o
propagacion; (PM1 12) debe protegerse al titular de un derecho de
obtencion vegetal en el periodo que versa desde su solicitud de
proteccion hasta la concesion definitiva del derecho en exclusiva;
(PM1 _14) el derecho de obtencion vegetal debe limitarse para permitir
al agricultor el uso del producto de su cosecha sin necesidad de
autorizacion por parte del titular del derecho; (PM1 _15) el derecho de
obtencion vegetal no debe impedir los actos realizados con el fin de
obtener una nueva variedad; (PM1 _16) es adecuado extender la
proteccion otorgada por el derecho de obtencion a aquellas variedades
vegetales que deriven esencialmente de otras variedades protegidas;
(PM1 _17) los 6rganos especializados deben conocer de las acciones en

defensa de los derechos de obtencion vegetal.

Por el contrario, el conjunto de expertos estan en desacuerdo con las
siguientes afirmaciones: (PM1 3) el derecho de patentes es la
modalidad de propiedad industrial idonea para proteger las variedades
vegetales; (PM1_4) la extension del derecho de patentes es mas amplia
que la del derecho de obtencion vegetal, por lo que hay que intentar
patentar las variedades vegetales; (PM1 _5) el secreto empresarial es la
modalidad de proteccion idénea para proteger el material vegetal;
(PM1_6) la proteccion de las variedades vegetales deberia limitarse a
su defensa frente a los actos de competencia desleal; (PM1_7) la

proteccion de la innovacion vegetal deberia configurarse como un
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derecho afin a los derechos de autor; (PM1 13) no existe proteccion

provisional en materia de obtenciones vegetales.

Las diferencias estadisticamente significativas identificadas tras el
analisis se dan en la afirmacion PM1 3, entre expertos y académicos,
asi como entre expertos y operadores, siendo los operadores quienes
muestran el mayor desacuerdo. De igual forma, se observan diferencias
de opinion estadisticamente significativas entre grupos de expertos en
relacion con la afirmacion PM1 15, entre expertos y operadores. En
cualquier caso, las diferencias estadisticamente significativas
encontradas no afectan la opinion general de desacuerdo entre

expertos.

Las diferencias de opinion entre grupos se identifican mediante el uso
de la prueba estadistica no paramétrica denominada prueba de Dunn 'y
la prueba de Dunn con ajuste de Bonferroni’®. La prueba de Dunn
realiza comparaciones por pares entre cada grupo independiente, y
Bonferroni ajusta los valores de p obtenidos, para dar mayor validez y
facilitar la interpretacion de los resultados de la prueba de la mediana,
evitando falsos positivos. El resumen de los resultados de ambas

pruebas se presenta en la Tabla 2.

26 SHESKIN, D. J., Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical
Procedures, 5* edicion, Chapman & Hall, 2011, passim.
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Tabla 2. Diferencia de medianas entre grupos. Mddulo 1

Test de Dunn
Test de Dunn
Variable (Bonferroni)

Comparacion P P

Experto - académico | 0,012 0,037

PM1_3 | Académico - operador | 0,401 1,000

Operador - experto | 0,007 0,022

Experto - académico | 0,492 1,000

PM1_15 | Académico - operador | 0,573 0,172

Operador - experto | 0,056 0,167

A continuacion, en la Tabla 3 se presentan los estadisticos descriptivos
de los datos recopilados en el segundo moédulo de la encuesta
relacionados con la importancia del contrato de licencia para la
explotacion de un derecho de obtencion vegetal, separados por grupos

de expertos entrevistados.

Tabla 3. Caracterizacion de la muestra y prueba de la mediana del Modulo 2

P. Mediana
Variable Grupo Obs | Media | Std.Dev | Min | Max | Mediana
No | Si p
Experto | 11 4,27 0,79 3 5 6 |5
PM2_1 Académico 9 4,56 0,53 4 5 4 4 | 5| 0,029
Operador 9 3,67 0,50 3 4 9|0
Experto | 11 2,45 1,04 1 4 9 |2
PM2_2 Académico 7 3,43 0,79 3 5 3 5 12| 0201
Operador 9 3,78 0,83 3 5 4 |5
Experto 11 3,00 1,34 1 5 6 |5
PM2_3 Académico 8 3,00 1,07 1 4 3 5 13| 0936
Operador 9 3,44 0,88 2 5 515
Experto | 10 4,10 1,20 1 5 6 |4
PM2_4 Académico 9 3,56 1,13 2 5 4 7 |2 0.579
Operador 9 4,22 0,83 3 5 514
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Experto 10 3,80 1,55 1 5 6 |4
PM2_5 Académico 9 3,56 1,01 2 5 4 7 |2 0579
Operador 9 4,22 0,83 3 5 5|4
Experto | 10 4,30 0,48 4 5 7 |3
PM2_6 Académico 9 4,11 0,60 3 5 4 7 |21 0215
Operador 9 3,44 0,73 2 4 9|0
Experto | 10 2,30 1,06 1 4 515
PM2_7 Académico 9 2,67 1,22 1 5 2 5 4| 0,750
Operador 9 2,44 0,73 2 4 6 |3
Experto 9 2,89 1,54 1 5 8 |1
PM2_8 Académico 8 4,00 0,53 3 5 4 7 1| 0,779
Operador 9 3,00 1,50 1 5 7 |2
Experto | 11 2,55 1,21 1 4 8 |3
PM2_9 Académico 9 3,89 0,60 3 5 3 2 |7 0,013
Operador 8 3,13 0,35 3 4 7 |1
Experto 9 1,89 0,78 1 3 7 |2
PM2_10 Académico 6 2,83 1,33 1 5 3 2 |4 0,108
Operador 9 2,56 0,73 1 3 316
Experto 11 4,09 0,70 5 8 |3
PM2_11 Académico 9 3,56 0,88 2 5 4 8 | 1] 0535
Operador 9 3,44 0,88 2 5 8 |1
Experto 9 3,22 0,83 2 4 9 1|0
PM2_12 Académico 9 3,33 1,00 1 4 4 9 |0
Operador 9 3,67 0,50 3 4 9 (0
Experto 9 3,33 1,66 1 5 6 |3
PM2_13 Académico 7 3,57 0,98 2 5 4 6 | 1| 0452
Operador 9 3,56 0,73 3 5 8 |1
Experto | 10 3,90 0,99 5 317
PM2_14 Académico 8 3,38 0,74 2 4 3 4 |41 0114
Operador 9 3,11 0,60 2 4 7 |2
Experto 11 4,09 0,83 2 5 8 |3
PM2_15 Académico 9 4,22 0,83 3 5 4 5 | 4| 0,840
Operador 9 3,67 0,50 3 4 9 (0
Experto | 11 2,09 0,83 1 4 9 |2
PM2_16 2 0,026
Académico 9 2,67 1,12 1 5 4 |5
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Operador 9 2,89 0,60 2 4 2 |7
Experto 11 1,82 0,60 1 3 10 | 1

PM2_17 Académico 9 2,44 1,01 1 4 2 4 | 5] 0,002
Operador 9 3,11 0,60 2 4 1|8
Experto 9 2,56 0,73 2 4 8 |1

PM2_18 Académico 8 3,25 1,16 2 5 3 4 |41 0,182
Operador 9 3,11 0,60 2 4 7 |2

En la Tabla 3 se puede observar que las diferencias de opinion
estadisticamente significativas entre grupos se dan en las afirmaciones
PM2 1, PM2 9, PM2 16 y PM2 17. El Gréafico 2 resume las
opiniones de los tres grupos de expertos para comprobar visualmente
el nivel de acuerdo o desacuerdo (arriba o abajo de la neutralidad) con

las afirmaciones presentadas en la encuesta.

Grdfico 2. Importancia e idoneidad del contrato de licencia
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Los entrevistados estan conforme con las siguientes afirmaciones:
(PM2 1) el contrato de licencia es la modalidad contractual adecuada
para garantizar una correcta explotaciéon del derecho de obtencion

vegetal; (PM2_4) existe la posibilidad de configurar una licencia sobre
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una solicitud de proteccion de obtencion vegetal; (PM2_5) existe la
posibilidad de configurar una licencia sobre el derecho a la obtencion
vegetal; (PM2_6) es recomendable incorporar en el mismo contrato de
licencia configurado sobre una variedad esencialmente derivada
(VED), la autorizacion del titular de la variedad inicial; (PM2_11) la
figura del mandatario para gestionar licencias es adecuada para el
fomento y desarrollo de variedades vegetales; (PM2 12) las clausulas
que habilitan al licenciante la cesiéon o licencia de las mejoras o
perfeccionamientos realizadas por el licenciatario son adecuadas;
(PM2_13) es practica habitual en el sector, la formalizacién de
contratos de licencia estandarizados en los que unicamente se negocia
la variedad objeto de proteccion, la duracion del contrato y el precio de
la licencia; (PM2 14) seria conveniente la aplicacion de la Ley de
Condiciones Generales de la Contratacion a algunas modalidades de
contrato de licencia en las que el licenciatario se adhiere a las
condiciones preestablecidas por el licenciante, con poco o nulo margen
de negociacion como, por ejemplo, en los contratos de licencia sobre
bolsas de semillas; (PM2 15) es necesario implementar normas de
transparencia y claridad en los contratos de licencia sobre derechos de

obtencion vegetal.

De igual forma se aprecia un ligero desacuerdo entre grupos, no
significativo estadisticamente, entre estas afirmaciones: (PM2_2) para
garantizar una adecuada explotacion del derecho licenciado, es
necesario que el licenciatario esté habilitado para la concesion de

sublicencias; (PM2 3) el objeto del contrato de licencia debera
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centrarse en el material de reproduccioén o multiplicacion; (PM2_8) en
los contratos de licencia sobre variedades hibridas es necesario
delimitar el caracter secreto de las lineas parentales de la variedad, para
asi poder establecer las medidas oportunas de proteccion; (PM2 18) en
las licencias de distribucion, es oportuno establecer cldusulas de no

competencia postcontractual.

Ademas, la totalidad de los expertos estan en desacuerdo con las
siguientes afirmaciones: (PM2 7) en el caso de variedades
esencialmente derivadas, deberan configurarse dos contratos de
licencia, uno con el titular de la VED y otro con el titular de la variedad
inicial, autorizando la explotacion de la VED; (PM2_10) es necesario
adaptar el precio de la licencia a las disposiciones de la Ley de Cadena
Alimentaria, en concreto, en lo relativo a su determinacion conforme
al coste efectivo de produccion; (PM2 16) es adecuado que en los
contratos de licencia entre un obtentor y un agricultor se incorporen
obligaciones de informacion que habiliten al licenciante para solicitar
al licenciatario cualquier tipo de informacion sobre precios o
variedades del sector; (PM2 17) es necesaria la fijacion de
obligaciones postcontractuales para que el licenciatario pueda
continuar con la explotacion de la variedad vegetal una vez haya

finalizado el derecho de obtencion vegetal.

Las diferencias significativas se dan en las afirmaciones PM2 1,
PM2 9, PM2 16 y PM2 17, entre operadores y expertos (Tabla 6).
Estas diferencias, aunque son significativas estadisticamente, no

afectan a la opinion general del grupo. Sin embargo, la afirmacion
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PM2 9 plantea una diferencia de opinion significativa y contraria entre
expertos (abogados y consultores) y académicos. Diferencia que se
comentard en el capitulo V al tratarse de la necesidad de incorporar
clausulas de sometimiento a arbitraje en los contratos de licencia de

obtencion vegetal.

Tabla 4. Diferencia de medianas entre grupos. Mdédulo 2

Test de Dunn
Test de Dunn
Variable (Bonferroni)

Comparacién p p

Experto - académico | 0,201 0,604

PM2_1 | Académico - operador | 0,004 0,075

Operador - experto | 0,025 0,011

Experto - académico | 0,002 0,006

PM2_9 | Académico - operador | 0,019 0,05

Operador - experto | 0,266 0,797

Experto - académico | 0,076 0,228

PM2_16 | Académico - operador | 0,195 0,586

Operador - experto | 0,010 0,030

Experto - académico | 0,048 0,145

PM2_17 | Académico - operador | 0,059 0,178

Operador - experto | 0,001 0,001

En resumen, el andlisis de diferencia de medianas ha permitido
identificar las variables que presentan diferencias significativas entre
los grupos de entrevistados. Estos resultados cuantitativos son
importantes para conocer las tendencias generales y el nivel de
conformidad (de acuerdo o desacuerdo) entre los grupos. Sin embargo,

para profundizar en el analisis de los datos y obtener una vision mas
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completa de las opiniones de los entrevistados, es necesario explorar
los resultados cualitativos del estudio. Estos resultados permitirdn

entender algunas de las opiniones de los expertos entrevistados.

g. Resultados cualitativos.

Al hilo de las entrevistas realizadas se han recogido otras respuestas
(de caracter cualitativo) que han desarrollado temas que, en ocasiones,
eran igual o mas interesantes que las respuestas otorgadas. Sin d&nimo
de entrar a valorar en detalle las respuestas obtenidas, si que interesa
mencionar que la mayoria de los entrevistados coinciden en la
necesidad del sistema de obtenciones vegetales para proteger las
nuevas variedades vegetales y el rechazo de otras modalidades de
proteccion como pudiera ser el sistema de patentes o el secreto
empresarial. En todo caso, se veria positivo la interconexion del
sistema de obtenciones vegetales con otros sistemas de propiedad
industrial, pero, en modo alguno, se aceptaria, por parte de los expertos
entrevistados, la proteccion de las variedades vegetales por un sistema

distinto del de obtenciones vegetales.

Ahora bien, la idoneidad del sistema no se corresponde con su
adecuacion a la realidad socioecondmico. La mayoria de los expertos
coinciden en que el sistema de obtenciones vegetales estd lleno de
lagunas y defectos que necesitan de wuna remodelacion y
replanteamiento mediante la incorporacion de definiciones que
detallen, entre otras muchas, el significado de variedad vegetal,

producto de la cosecha, proteccion provisional y uso no autorizado.

43



Objeto de estudio y metodologia

Asimismo, es coincidente la critica en que la normativa sobre
obtenciones vegetales se configurd pensando exclusivamente en los
cultivos extensibles. Por lo que seria necesaria su adaptacion y
diferenciacion respecto de los cultivos plurianuales en los que la

obtencion del producto de la cosecha es mas tardia.

Esta situacion también ha afectado a la figura del contrato de licencia
aunque, poco a poco, y pese a su importancia econdmica para ser la
herramienta adecuada para la transferencia del derecho de obtencion,
se estd observando cémo afloran nuevas figuras juridicas para
instrumentalizar la explotacion de variedades vegetales. Los expertos
coinciden en que la mayoria de las variedades que se licencian son las
semillas de cereales, la soja, el arroz, las variedades frutales y las
variedades ornamentales. Esto es debido a que son variedades que
producen grandes volumenes de material vegetal y tienen poco valor
afiadido. Sin embargo, las variedades horticolas (ad ex. tomate) y los
cultivos extensivos hibridos (ad ex. maiz y colza) no suelen licenciarse
debido a que son muy complejos de producir, no requieren grandes
volumenes de comercializacion (con una sola bolsa de semillas de
tomate se pueden generar muchas) y es directamente el obtentor quien
realiza las actuaciones de explotacién. Con todo, se informa de que
algunas de estas respuestas se integraran en los diferentes puntos del
trabajo, a modo de reflexién o respuesta ante los interrogantes que
existen en la actualidad sobre el derecho de obtencion vegetal y su

licencia.
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CAPITULO SEGUNDO. CONCEPTO, CLASES Y NOTAS
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

I. CONCEPTO.
1. Definicion

El término licencia deriva del latin “licer” o “licere” y significa
basicamente permiso (Erlaubnis), que aplicado al caso que nos
compete se materializa en el permiso para utilizar un determinado
derecho de obtencion vegetal?’. Este contrato se consagrd en nuestro
ordenamiento juridico a través de la promulgacion de la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes?® y posteriormente mediante la Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas?’. Concretamente, sobre el
contrato de licencia de patente -que ha sido el mas estudiado por parte
de la doctrina- se ha ido construyendo y extendiendo la aplicacién de
este contrato al resto de modalidades de propiedad industrial*®. Esta
consagracion a raiz del contrato de licencia de patente no es aislada en

nuestra legislacion dado que en la doctrina alemana también se da esta

2” MCGUIRE, M. R., Die Lizenz. Eine Einordnung in die Systemzusammenhdinge des
BGB und des Zivilprozessrechts, Mohr Siebeck, Tubinga, 2012, p. 31; OBERGFELL,
E. 1., HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht, 2* edicion, De Gruyter Studium, Berlin,

2020, p. 1.

28 Publicada en BOE ntim. 73, de 26 de marzo de 1986. Referencia BOE-A-1986-
7900.

29 Publicada en BOE niim. 272, de 12 de noviembre de 1988. Referencia BOE-A-
1988-25939.

30 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato de licencia de marca, Civitas, Madrid,
1999, pp. 59-60.
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equivalencia tras su reconocimiento en la Ley de Patentes de 1877, en
concreto, en su § 11 mediante el reconocimiento de una licencia
obligatoria para compensar el derecho en exclusiva concedido al titular

de una patente’’.

Lamentablemente, a pesar de su reconocimiento legal, no existe en
nuestro ordenamiento juridico ni tampoco en el alemén, suizo, francés
ni italiano una definicion de contrato de licencia sobre derechos de
propiedad industrial, en general, ni de contrato de licencia de obtencion

vegetal, en particular®?. Las disposiciones sobre contrato de licencia se

31 MCGUIRE, M. R., Die..., op. cit, pp. 31 y 36. En el mismo sentido, véase
HEIMBERG, D., Lizenzen und Lizenzvertrige in der Insolvenz. Die Vorteile einer
grofen Losung, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Sipplingen, 2011, p.
21.

32 Sobre la falta de definicion legal sobre contrato de licencia de obtencion vegetal
véase GARCIA VIDAL, A., “La licencia contractual de explotacion de una variedad
protegida con un titulo de obtencion vegetal”, en GARCIA VIDAL, A., Derecho de
las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 820; VILLARROEL
LOPEZ DE LA GARMA, A., “El contrato de licencia de explotacion sobre
variedades vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), La propiedad industrial
sobre obtenciones vegetales y organismo transgénicos, Tirant lo Blanch, Valencia,
2007, p. 235; LLORCA GALIANA, J., “La licencia contractual de explotacion de la
obtencion vegetal”, en PALAU RAMIREZ, F., MARTI MIRAVALLS, I., Retos en
el sector agroalimentario: regulacion, competencia y propiedad industrial, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2022, p. 430; MUNOZ CADENAS, M. A, El contrato de licencia
de explotacion de las obtenciones vegetales en el derecho espariol y comunitario,
Universidad de Sevilla, 2015, disponible en https://idus.us.es, p. 185. Sobre la falta
de definicion legal de contrato de licencia de marca, véase RONCERO SANCHEZ,
A., El..., op. cit, p. 59; ORTUNO BAEZA, M.*. T., Nuevas aportaciones sobre
Derecho de marcas y Derecho concursal. El contrato de licencia como referente,
Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 26; ORTUNO BAEZA, M2, T., La licencia de
Marca, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 101. Esta falta de definicion legal de contrato
de licencia también se da en la legislacion alemana como es de ver en KOHLER, M.,
Lizenzvertrags- und Kartellrecht, 6* Edicion, Hagener Wissenschaftsverlag, Hagen,
2021, p. 10; MCGUIRE, M. R., Die..., op. cit., p. 23; HEIMBERG, D., Lizenzen...,
op. cit, p. 21; ULLRICH, R., Lizenzvertrige und ihre Inhaltskontrolle im
unternehmerischen Geschdftsverkehr, Peter Lang, Frankfurt, 2013, p. 64;
METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 274. En este sentido, la
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limitan a su reconocimiento como modalidad de explotacion y a la

configuracién de algunas de sus instituciones basicas®.

Lo que
inevitablemente provoca que debamos recurrir a la doctrina y
jurisprudencia para poder esbozar una definiciéon de contrato de

licencia.

El contrato de licencia de obtencion vegetal es un acuerdo establecido
entre el titular de un derecho de obtencion vegetal, también
denominado licenciante, y un tercero, denominado licenciatario; en el
que el licenciante, sin transmitir la titularidad de su derecho, autoriza
al licenciatario para realizar una serie de actuaciones sobre la variedad
vegetal protegida a cambio de un precio, también denominado canon,
regalia, royalty, canoni, redevances o Lizenzgebiihr (ad ex. STS de 30

de mayo de 20023%)*. Esta definicion es perfectamente extrapolable a

doctrina suiza alude igualmente a la falta de regulacion de una definicién de contrato
de licencia, como es de ver en HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht. Systematisierung
und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, Stampfli Verlag AG Bern,
Berna, 2001, pp. 5-6. Igualmente, sobre esta cuestion en la doctrina francesa, véase
ABELLO, A., La..., op. cit., p. 125.

33 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., pp. 820-821; VILLARROEL
LOPEZ DE LA GARMA, A, “El...”, op. cit., p. 235; MUNOZ CADENAS, M. A,
El contrato..., op. cit., pp. 185 y 190. Sobre esta cuestion en la normativa alemana,
véase MCGUIRE, M. R., Die Lizenz..., op. cit., p. 23. Ello también sucede en la
normativa suiza como se refleja en HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., pp.
5-6.

34 RJ 2002/6428.

35 En este sentido, sobre el contrato de licencia de obtencién vegetal, véase
RONCERO SANCHEZ, A., “Objeto del contrato de licencia de titulos de obtencion
vegetal y delimitacion frente a otros negocios sobre variedades vegetales protegidas”,
en PALAU RAMIREZ, F., DE LA VEGA GARCIA, F., (Dirs.), Claves del derecho
sobre variedades vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 168-171; GARCIA
VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit, p. 820; VILLARROEL LOPEZ DE LA
GARMA, A., “El contrato...”, op. cit., p. 235; AMAT LLOMBART, P., “Concepto,
contenido y limites del derecho de obtentor de variedades vegetales segiin la Ley
3/2000 de 7 de enero y el Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre”, en AMAT

47



Concepto, clases y notas caracteristicas del contrato

cualquier contrato de licencia realizado sobre otra modalidad de

propiedad industrial.

Conforme a esta definicion, los elementos esenciales del contrato de

licencia de obtencion vegetal son: el consentimiento otorgado por las

LLOMBART, P. (Coord.), La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y
organismos transgenicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 202; CAMPO
CANDELAS, J., La proteccion civil del obtentor, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022,
p. 97; MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit, p. 189. Sobre otras
modalidades de contrato de licencia sobre derechos de propiedad industrial, se
destaca: MASSAGUER, J., El contrato de licencia de know-how, Libreria Bosch,
Barcelona, 1989, p. 69 y 78; RONCERO SANCHEZ, A., EI contrato..., op. cit., p.
64; MARTIN ARESTL P., La Licencia Contractual de Patente, Aranzadi, Pamplona,
1997, p. 54, ORTUNO BAEZA, M2 T., Nuevas..., op. cit., p. 26; ORTUNO
BAEZA, M2 T, La..., op. cit., pp. 102-103; MASSAGUER, J., “Los requisitos de
forma en la contratacion de derechos de propiedad industrial e intelectual”, La Ley:
Revista juridica espariola de doctrina, jurisprudencia y bibliografia, N.° 4, 1995, p.
1168; FERNANDEZ NOVOA, C., GOMEZ SEGADE, J. A., La modernizacién del
Derecho espaiiol de patentes, Montecorvo, Madrid, 1984, p. 256; MASSAGUER, J.,
“Licencia de marca”, Enciclopedia Juridica Basica, t. 11, Madrid, 1995, p. 4105;
MASSAGUER, J., “Licencia de patentes”, Enciclopedia Juridica Basica, t. 111,
Madrid, 1995, pp. 4111-4112. Esta definicion coincide con la configurada en la
doctrina alemana como es de ver en KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op. cit., p. 10;
LEBMANN, H., WUORTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 120. Igualmente,
la doctrina suiza esboza una definicion similar como es de ver en HILTY, R. M.,
Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 7, TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, op.
cit., p. 796. Esta definicion de contrato de licencia coincide con la configurada en la
doctrina francesa, como es de ver en BURST, J. J., Breveté..., op. cit.,, p. 17;
POUILLET, E., Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de
fabrique, 6* edicion, Marchal et Billard, Paris, 1915, p. 340; ROUBIER, P., Le droit
de la propriété industrielle, Tomo 11, Editions du Recueil Sirey, Paris, 1954, p. 260;
VERGES, E., Contrats sur la recherche et l'innovation. T echniques contractuelles,
valorisation de la recherche, transferts de technologies, Dalloz, Paris, 2018, p. 377.
En el mismo sentido, en la doctrina italiana, véase MASTRELIA, D., Gli..., op. cit.,
pp- 25-28; VANZETTI A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., Manuale..., op.
cit., p. 466. En el mismo sentido, diferentes autores de la doctrina comparada de otros
paises coinciden con esta definicion como es de ver en BYRNE, N., MCBRATNEY,
A., Licensing Technology. Negotiating and Drafting Technology Transfer
Agreements, 3% edicion, Jordans, Bristol, 2005, p. 79.
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partes®®; la determinacion de un objeto concreto consistente en un
derecho de obtencion vegetal; una causa determinada, que consistira
en la voluntad de autorizar a un tercero para explotar el derecho
licenciado (art. 1261 CC)*’; y la obligacion que asume el licenciante
de permitir la utilizacion del derecho de obtencion vegetal sumado al
desarrollo de tantas actuaciones como fueran necesarias para garantizar
una adecuada explotacion del derecho licenciado por parte del

licenciatario®®

. La doctrina francesa incide igualmente en que el
elemento esencial de una verdadera licencia reside en que el licenciante
sea el verdadero titular del derecho licenciado®®. Dicho esto, se
procede, a continuacion, al estudio de los elementos esenciales del

contrato de licencia de obtencion vegetal.

2. Concepcion positiva del contrato de licencia

El contrato de licencia de obtencion vegetal legitima al licenciatario
para explotar un derecho que pertenece a otra persona®’. En este caso,
la licencia se materializa en la autorizacion que el titular del derecho
de obtencion vegetal confiere a un tercero para que pueda realizar los
actos de produccion, reproduccion, multiplicacion y, en su caso,

comercializacidon sobre una determinada variedad vegetal (art. 13.2

36 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial 1. Introduccion
teoria del contrato, Sexta edicion, Civitas, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 169 y
173. En el mismo sentido, pero en materia de contrato de licencia de know-how, véase
MASSAGUER, I., El contrato..., op. cit., p. 157.

37 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit., pp. 258-260.

33 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 64-71.

3% ABELLO, A., La licence..., op. cit., p. 125.

4 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., p. 39.
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ROV y 12.2 LOV)*'. El permiso otorgado al licenciatario implica que
la explotacion del bien licenciado no suponga una infraccion del ius
prohibendi del titular-licenciante’. Sin embargo, si un tercero explota
el derecho de obtencion vegetal sin autorizacion del titular-licenciante,
si que se producird una infracciéon del derecho, al carecer este de

legitimacién para su explotacion®.

En el concepto aparentemente inequivoco de contrato de licencia
subyace la controversia sobre si la licencia se limita a la renuncia del
titular-licenciante a no utilizar su derecho en exclusiva frente al
licenciatario y mantener una actitud pasiva y tolerante ante las
actuaciones realizadas por parte del licenciatario sobre el derecho
licenciado; o si la licencia es la concesion de un derecho positivo de

uso**. Cuando surgid este debate, la doctrina y jurisprudencia alemana,

41 PETIT LAVALL, M. V., “Derechos del titular de una obtencién vegetal”, en
GARCIA VIDAL, A., Derecho de las Obtenciones Vegetales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2017, pp. 543-544. En el mismo sentido, en la doctrina italiana COSTA,
C., BALDINI, M*. C., PLEBANI, R., Guida pratica. Marchi, know-how, brevetti e
licensing, 4* edicion, Studio Torta, Turin, 2008, p. 152; VANZETTI, A., DI
CATALDO, V., SPOLIDORO, M., Manuale..., op. cit., p. 466.

42 En este sentido, en nuestra doctrina, sobre el contrato de licencia de patente, véase
MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., p. 40.

3 vid. ult. loc.

4 GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 12. Igualmente, sobre esta cuestion en
Alemania, Suiza e Inglaterra, véase MCGUIRE, M. R., Die Lizenz..., op. cit., pp. 39,
507 y 518. Este debate se plantea igualmente en la doctrina suiza, como es de ver en
HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 7. Este debate también ha sido
analizado por nuestra doctrina, en concreto, véase en este sentido MARTIN ARESTI,
P., La licencia..., op. cit., p. 40; ORTUNO BAEZA, M2. T., La licencia..., op. cit.,
p. 143; RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 81. Sobre esta cuestion,
en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., La licence..., op. cit., p. 135; BURST,
J. 1., Breveté..., op. cit., p. 21; ROUBIER, P., Le..., op. cit., p. 260; VERGES, E.,
Contrats..., op. cit., p. 378. Asi también se ha considerado en la doctrina italiana
como es de ver en MANGINIL, V., La..., op. cit., p. 29.
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pioneras en esta y otras muchas materias, seguida por la doctrina
francesa, italiana y suiza, se decantaba -sin estar exenta de polémica-
por reconocer la renuncia del titular del derecho al otorgar la licencia,
debido a la conceptualizacion del derecho como una mera prohibicion
sin contener ninguna acepcion positiva*’. Sin embargo, la doctrina y
jurisprudencia mas reciente -tanto alemana como francesa, italiana y
suiza-, considera que la concesion de una licencia exclusiva y no
exclusiva se materializa en la autorizacion de un derecho de uso
positivo*®. Tanto es asi, que la actual normativa de patentes y disefios
industriales alemana reconocen el caracter positivo de la concesion de
un contrato de licencia (§ 15 Ley de Patentes alemana; § 31 Ley de
disefios industriales alemana)*’ y, consecuentemente, la existencia de

obligaciones para el licenciante.

La finalidad perseguida por las partes del contrato y su materializacion

en ser un vehiculo para la transferencia de la tecnologia, evidenciaron

4 MCGUIRE, M. R, Die Lizenz..., op. cit., pp. 31-32 y 42. Asi también se reconoce
en la doctrina suiza, en la que se hace alusion esta posicion de la doctrina alemana,
como es de ver en HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 7. De igual forma
que sucede en la doctrina francesa como es de ver en ABELLO, A., La..., op. cit., p.
135; BURST, J. J., Breveté..., op. cit.,, p. 21; ROUBIER, P., Le..., op. cit., p. 260;
VERGES, E., Contrats..., op. cit., p. 378. Asi también se ha considerado en la
doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., La..., op. cit., p. 29. En el mismo
sentido, en la doctrina suiza, véase HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p.
8.

4 GROP, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 12; PAHLOW, L., Lizenz und
Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Mohr Siebeck, Tubinga, 2006, pp.
47-49. Por lo que a la doctrina suiza respecta, véase, HILTY, R. M.,
Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 9. Asi se manifiesta en la doctrina francesa como
es de ver en BURST, J. J., Breveté..., op. cit., p. 21; ROUBIER, P, Le..., op. cit., p.
260. Asi también se ha considerado en la doctrina italiana como es de ver en
MANGINI, V., La..., op. cit., p. 30.

47 GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., pp. 12y 15.
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que el contrato de licencia no pretendia la abstencion del licenciante
sobre el ejercicio de su ius prohibendi, sino que mas bien trataba de
autorizar al licenciatario para la explotacion del objeto licenciado®®.
Estas circunstancias motivaron un cambio en la doctrina y
jurisprudencia declinando la concepcion negativa relativa a la renuncia
del derecho del titular-licenciante en favor de la concepcion positiva
materializada en la concesion de una autorizacion al licenciatario®.
Con el contrato de licencia, el licenciatario no solamente quiere que el
licenciante renuncie al ejercicio de acciones en defensa de su derecho,
sino que, ademas, pretende obtener un derecho de explotacion -
reproduccidon, multiplicacion o comercializacion en el caso de las

obtenciones vegetales (art. 13.2 ROV y 12.2 LOV)- sobre la obtencion

vegetal objeto del contrato™’.

La concesion de una autorizacion para poder explotar el derecho
licenciado pretende, entre otras muchas, obtener un rendimiento

economico sobre el bien licenciado. Para ello, sera necesaria la

4 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit, p. 41; HILTY, R. M,
Lizenzvertragsrecht..., op. cit.,, p. 11; MCGUIRE, M. R., Die Lizenz..., op. cit., pp.
43-45.

4 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., p. 41; MASSAGUER, ., El
contrato..., op. cit., pp. 74-76; RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit.,
pp. 81 y 171; ORTUNO BAEZA, M2 T., La licencia..., op. cit., pp. 114-147;
HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit, p. 11; MCGUIRE, M. R., Die
Lizenz..., op. cit., pp. 43-45.

0 En este sentido, en nuestra doctrina, véase PETIT LAVALL, M2 V.,
“Derechos...”, op. cit., pp. 543-544; en materia del contrato de licencia de patente,
véase MARTIN ARESTL P., La licencia..., op. cit.,, p. 41; en materia del contrato de
licencia de marca, véase RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 82-
83. Igualmente, en la doctrina alemana véase HENN, G., Patent -und know-how-
Lizenzvertrag, C.F. Miiller, Heidelberg, 1992, p. 39; METZGER, A., ZECH, H.,
Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 282.
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colaboracion entre el licenciante y licenciatario. Esta colaboracion se
instrumentalizard mediante la fijaciéon de una serie de derechos y
obligaciones que trataran de converger en obtener el mayor éxito sobre
el negocio juridico pactado. Ello evidencia, més todavia si cabe, la
imposibilidad de aceptar la concepcion negativa de la licencia que
entendia que al licenciante se le imponia exclusivamente una
obligacion de no actuar frente al licenciatario; concepcion dificil de
aceptar dada la necesidad de colaboracion entre las partes para poder

garantizar una adecuada explotacion del derecho licenciado®'.

3. Consentimiento.

La relacion juridica derivada del contrato de licencia surge del
principio de la autonomia de la voluntad de las partes que configuran
el contrato conforme a sus intereses. El consentimiento del titular del
derecho de obtencion vegetal evita que se incurra en una situacion de
infraccion del derecho dado que el licenciatario estd autorizado por el
licenciante para su utilizacion. Por ello, el consentimiento juega un
papel fundamental para modular el alcance del derecho de uso del
licenciatario, asi como sus condiciones y limitaciones; en particular, la
delimitacion de la responsabilidad de las partes en caso de que se

vulnere alguna cldusula contractual y asi pueda dilucidarse si se esta

5l MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 41-42; MASSAGUER, J., El
contrato..., op. cit., p. 79. Asi también se ha manifestado la doctrina alemana como
es de ver en MCGUIRE, M. R., Die Lizenz..., op. cit., p. 25; GROB, M., Der
Lizenzvertrag..., op. cit., p. 12-13. En este sentido, en la doctrina francesa, véase
BURST, J. J., Breveté..., op. cit., p. 21; ROUBIER, P., Le..., op. cit., p. 260.
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ante una infraccidon contractual o una infracciéon del derecho de

obtencion vegetal>2.

En este sentido, la mejor doctrina diferencia dos tipos clausulas. En
primer lugar, destacan las denominadas cldusulas contractuales, que
delimitan el alcance, material, temporal, territorial y objetivo del
derecho de uso que ostenta el licenciatario respecto del derecho de
obtencion vegetal licenciado®. De manera que el licenciatario estara
legitimado para realizar los actos de explotacion que estén
determinados en el contrato por cuanto se entiende que el titular-
licenciante le otorga su consentimiento para realizar exclusivamente

esos actos concretos>?.

Si el licenciatario explotara de forma excesiva el derecho de obtencion
vegetal -mds alla de lo autorizado por el titular-licenciante-, se
producird una infraccion del derecho en exclusiva, asi como una
infraccion contractual (STJUE 18 de diciembre de 2019, asunto C-
666/18 «IT Development SAS c. Free Mobile SAS»®)*°. Ello implica
un concurso de normas que habilita al licenciante al ejercicio individual
de las acciones por incumplimiento del contrato, asi como las acciones

en defensa de su derecho de obtencion vegetal; o al ejercicio de ambas

52 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 42-43; ORTUNO BAEZA, M 2.
T., La licencia..., op. cit., pp. 147-148.

33 MASSAGUER, J., Acciones y procesos de infraccion de derechos de propiedad
industrial, 2* Edicion, Aranzadi, Cizur Menor, 2020, p. 185.

5 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 43-44; ORTUNO BAEZA, M.2.
T., La licencia..., op. cit., pp. 147-152.

55 JUR 2019, 339386.

56 MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit., pp. 185-186.
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acciones de forma simultanea siempre y cuando no tengan como objeto

la misma pretension o busquen el mismo remedio®’.

Esta doble infraccion, sucedera ante la vulneracion de cualquier
restriccion impuesta por el licenciante sobre el derecho de obtencion
vegetal licenciado, incluida la transgresion de las limitaciones
territoriales. Ello se infiere de una interpretacion sistematica de la
normativa especifica de obtenciones vegetales -y, por remision, de la
normativa de patentes- (art. 23 LOV y art. 83.1 LP). De no ser asi,
podria suceder que, una vez finalizado el contrato de licencia, si el
licenciatario continuara explotando el derecho de obtencion vegetal,
esta actuacion no supondria una infraccion del derecho en exclusiva al
no estar la limitacion temporal contemplada en el articulo 23 LOV —y

el articulo 83.1 LP por remision->%,

Ademéds, si el licenciatario utilizase sin autorizacion el objeto
licenciado una vez finalizado el contrato, pero vigente el derecho, esta
actuacion representara una infraccion del derecho de propiedad
industrial (ad ex., entre otras muchas, SAP de Barcelona, Seccion 152,
de 28 de enero de 2010°%). Como remedio a esta situacién, podria
pactarse una clausula que impidiera al licenciatario explotar el derecho
de obtencion vegetal una vez finalizado el contrato. En caso de que el

licenciatario vulnerase esta limitacion, se estara ante una infraccion

37 MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit., 186-187.
8 MARTIN ARESTIL, P., La licencia..., op. cit., pp. 45-46.
3 ECLI:ES:APB:2010:11386, JUR 2011/903.
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contractual y, ademas, ante una infraccion del derecho lo que podra

generar el concurso de normas anteriormente mencionado®.

La posibilidad de conceder licencias sobre un titulo nacional de
obtencion vegetal (art. 23 LOV y, por remision, art. 83.1 LP) debe
entenderse en un sentido amplio, esto es como la facultad del
licenciante de conceder licencias sobre la totalidad o alguna de las
actuaciones sobre las que puede ejercer su ius prohibendi. Asimismo,
existen otras limitaciones como, por ejemplo, la contenida en el
articulo 16.1.d) -y el articulo 83.3 LP por remision- consistente en la
prohibicion impuesta al licenciatario para otorgar sublicencias sin

autorizacion del licenciante®'.

En segundo lugar, las cldusulas que no se refieren, de una manera
directa, a la modulacion del derecho de uso que ostenta el licenciatario,
sino que se centran en delimitar las condiciones en las que el
licenciatario puede explotar el derecho de obtencion vegetal. Por tanto,
el fundamento y alcance de este tipo de clausulas no trasciende mas
alla de la esfera contractual de la licencia. En caso de incumplimiento
de alguna de estas cldusulas se devengard la responsabilidad, de
caracter contractual, que debera soportar la parte incumplidora. De
manera que, el consentimiento presenta una notable importancia
préactica dado que, dependiendo del alcance del derecho otorgado al

licenciatario, la vulneracion de una determinada clausula del contrato

*“MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit., p. 188.
61 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., p. 46.
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de licencia podra suponer no s6lo un incumplimiento contractual, sino

que, ademas, una infraccion del derecho de obtencidn vegetal®%.

4. Objeto de la licencia.

El objeto del contrato es el bien sobre el que las partes desean
formalizar su relacion juridica, en este caso, un derecho de obtencion

vegetal®

. El entendimiento del derecho de obtencidon vegetal como
objeto de propiedad permite, ademés de la configuracion del contrato
de licencia, su transmision por cualquiera de las formas establecidas en
el Derecho de obligaciones y contratos, concretamente, por donacion,
sucesion testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos que
impliquen la transmision del derecho, en concreto, su cesion (art. 609
CC). De igual forma que el derecho de obtencion vegetal también
podré darse en garantia, ser objeto de derechos reales, como por

ejemplo la hipoteca mobiliaria, de embargo u otras medidas resultantes

de un procedimiento de ejecucion forzosa (art. 82 LP)%*.

Nuestro legislador exige que el objeto del contrato sea posible, licito y
determinado (arts. 1271, 1272 y 1273 CC)®, de ahi que en la materia
que nos ocupa se podré establecer como objeto del contrato la solicitud

del titulo de obtencion vegetal, el derecho a la obtencion vegetal y los

82 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 43-44; ORTUNO BAEZA, M 2.
T., La licencia..., op. cit., pp. 153-154.

6 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit, pp. 233-234; RONCERO
SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 74.

6 CURTO POLO, M.* M., “Cotitularidad y transmisién del derecho del obtentor”,
en GARCIA VIDAL, A., Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2017, pp. 798-799.

65 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos...., op. cit., pp. 235 y 245-251.
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conocimientos necesarios para la propagacion del material vegetal
licenciado siempre que se trate de un secreto empresarial (ad ex. la
composicion de las soluciones nutritivas, las condiciones especiales de
cultivo -las condiciones de luz, de temperatura o la composicion del
suelo- o naturaleza de la solucion nutritiva para la propagacion in
vitro)®. Estas cuestiones tan relevantes requieren de un estudio
pormenorizado que se tratard en capitulos posteriores. En concreto,
interesa desarrollar las principales cuestiones relativas al contrato de
licencia de la solicitud del titulo de obtencién vegetal por las
implicaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unidn
Europea de 19 de diciembre de 2019 (asunto C-176/18) en la que se
reduce el alcance de proteccion de la obtencion vegetal, concretamente,

en especies arboreas y, sobre todo, la delimitacion de la proteccion

provisional.

La estructura y esquema negocial de todo contrato de licencia es
idéntica. Sin embargo, habra que atender a las particularidades,
heterogeneidad y naturaleza de cada derecho de propiedad industrial

objeto de licencia para adaptar los derechos y obligaciones de las partes

% LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 124;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz. Deutsches und europdisches
Sortenschutzrecht (Sortenschutzgesetz; Verordnung Nr. 2100/94 (EG) des Rates iiber
den gemeinschaftlichen Sortenschutz) unter Beriicksichtigung der Gesetzgebung in
Osterreich und in der Schweiz, 2* Edicion, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2017, p.
273; METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 275. En nuestra
legislacion, en materia de patentes, la posibilidad de configurar una licencia sobre la
solicitud del titulo se reconoce en el articulo 83.1 LP y en materia de marcas se
reconoce en el articulo 48.1 LM (RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit.,
pp..74-77; MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., p. 44).
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a cada caso concreto®’. En este trabajo se aborda el estudio del contrato
de licencia sobre una modalidad singular y sui generis de propiedad
industrial como es el derecho de obtencion vegetal, que se materializa
en la potestad otorgada a su titular para poder realizar determinadas

actuaciones sobre una variedad vegetal®®.

5. Causa.

La causa del contrato es la finalidad o fundamento perseguido por las
partes al celebrar un contrato®®. Todo contrato deberd contener una
causa que debera ser licita (art. 1275 CC)y veraz (art. 1276 CC); los
contratos sin causa, los contratos ilicitos y los contratos con causa falsa
no produciran efectos’. La licencia de obtencion vegetal se entiende
como la autorizacion concedida por el licenciante para que el
licenciatario pueda explotar el derecho licenciado’!. La causa o
proposito perseguido en el contrato de licencia consiste en autorizar y
situar al licenciatario en la posicion del titular-licenciante del derecho

para que pueda explotar -dentro de los limites pactados- el bien

67 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 77-78.

68 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 822; SANCHEZ GIL, O., “El
privilegio del agricultor y la excepcion en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000”,
en AMAT LLOMBART, P., (Coord.), La propiedad industrial sobre obtenciones
vegetales y organismos transgénicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 339;
SANCHEZ GIL, O., “Efectos de la Convencién UPOV sobre la patentabilidad de las
invenciones vegetales en el derecho europeo y, en particular, en los derechos
nacionales espafiol y aleman", Derecho de los Negocios, Noviembre 1998, p. 11 y ss.
8 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit, pp. 258-260; 266; 270 y 275;
RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 79.

7 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit., pp. 281-284.

71 Asi se ha considerado, en nuestra doctrina, sobre el contrato de know-how en
MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., pp. 77-78. Igualmente, sobre el contrato
de licencia de marca, véase RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 80.
En este sentido, en la doctrina alemana, véase, HENN, G., Patent..., op. cit., p. 25.
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licenciado; debiendo el titular-licenciante hacer todo lo posible para

que el licenciatario pueda utilizar adecuadamente su derecho’>.

La determinacion de la causa del contrato de licencia es transcendental
para diferenciarla del contrato de cesion de un derecho de obtencion
vegetal. La cesion hace referencia al negocio juridico convenido entre
personas fisicas o juridicas a través del que el titular del derecho
(cedente) lo transmite a otra persona (cesionario) que debera abonar
una contraprestacion consiste, normalmente, en el pago de un precio’”.
La principal diferencia entre este negocio juridico y el contrato de
licencia es la posicion juridica que ocupa el titular del derecho. En la
cesion existe una transmision plena de la titularidad del derecho, no
pudiendo el titular-cedente explotarlo tras su formalizacion. Sin
embargo, en la licencia el titular-licenciante mantiene la titularidad, por
cuanto el licenciatario recibe una autorizacion o derecho de disfrute
limitado objetiva, temporal y territorialmente, que no se materializa en

el desprendimiento de su derecho’®. La funcién econdmica de estos dos

2 MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit., pp. 77-78; RONCERO SANCHEZ, A.,
El contrato..., op. cit., pp. 79-80 y 86.

3 MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit., p. 69.

7 CURTO POLO, M.* M., “Cotitularidad...”, op. cit., pp. 801-802; MASSAGUER,
J., El contrato..., op. cit., p. 70; RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit.,
pp. 72-73; MASSAGUER, J., “Los requisitos...”, op. cit, p. 1168; MARTIN
ARESTI, P., La licencia..., op. cit, p. 57. En el mismo sentido, en la doctrina
alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 273;
OBERGFELL, E. 1., HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 4. Asimismo, en
la doctrina francesa, véase ABELLO, A., La licence..., op. cit., p. 135; BURST, J. J.,
Breveté..., op. cit., p. 17, POUILLET, E., Traité..., op. cit., p. 340; ROUBIER, P.,
Le..., op. cit., p. 260; VERGES, E., Contrats..., op. cit., p. 377. Asi también se ha
considerado en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., La..., op. cit.,
p. 12; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., Manuale..., op. cit.,
p. 466.
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negocios juridicos es muy similar. Un contrato de licencia puede en la
practica alcanzar efectos similares a los de la cesion mediante el
establecimiento de clausulas de exclusiva y la configuracion amplia del
tiempo y de las modalidades de explotacion del derecho. Sin embargo,
la configuracion de una licencia exclusiva no se materializa, en ningtin

caso, en la transmision del derecho por parte del titular-licenciante’.

La cesion, al igual que la licencia, podra formalizarse tanto sobre un
derecho de obtencion vegetal concedido como sobre la solicitud de
proteccion. La transmision del derecho se materializa con la
subrogacion del adquirente en la posicion del cedente y el alcance
territorial del derecho cedido sera Espafia, para los titulos nacionales,
y la Union Europea para los titulos comunitarios. Asimismo, la cesion
del derecho de obtencion vegetal podra realizarse a titulo individual o
integrada en el patrimonio empresarial, en los casos de aportacion del
derecho a una sociedad, de sucesion universal mediante fusion,
escision o cesion global de activo y pasivo. En todo caso, las
diferencias entre la causa del contrato de cesion y de licencia son
claras: en el primero es la transmision de la titularidad, en el segundo
la concesion de un derecho de uso. Las diferencias de contenido
obligacional del contrato de licencia no impiden, sin embargo, que en
todos ellos la causa sea la autorizacion de uso o explotacion del derecho

de obtencion vegetal .

5 CURTO POLO, M.* M., “Cotitularidad...”, op. cit., pp. 809-811; MASSAGUER,
J., El contrato..., op. cit., p. 70.

6 CURTO POLO, M.* M., “Cotitularidad...”, op. cit., pp. 800-802; RONCERO
SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 86.
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II. CLASES DE LICENCIA.
1. Introduccion.

El alcance de la licencia sobre un derecho de propiedad industrial, en
general, y un derecho de obtencion vegetal, en particular, vendra
delimitado por la voluntad de las partes que modularan su ambito
objetivo, territorial y temporal. Ello se traduce en la imposicion de
diferentes condiciones que delimitan la autorizacion concedida al
licenciatario para poder explotar la variedad vegetal protegida. Como
maximo, el alcance de la licencia podra permitir la produccién o
reproduccion (multiplicacion), el acondicionamiento o preparacion a
fines de la reproduccion o multiplicacion, la oferta en venta, la venta o
cualquier forma de comercializacion, la exportacion, la importacion o
la posesion de cualquiera de los anteriores fines del material vegetal
(art. 14 CUPOV, art. 13 ROV, art. 12 LOV). Sin embargo, las licencias
no suelen concederse por la totalidad del alcance del derecho que
ostenta el titular-licenciante; lo que habilita la diferenciacion entre
distintos tipos de licencias en funcion del alcance otorgado. Ademas,
tradicionalmente se han clasificado los contratos de licencia conforme
al origen de su legitimacion, su caracter exclusivo o no exclusivo y las

posibles limitaciones de caracter objetivo exigidas al licenciatario’’.

77 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., pp. 825-826. Igualmente, véanse
las «Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorizacién
del obtentor respecto del material de reproduccion o de multiplicacion con arreglo al
Convenio de la UPOV», adoptadas por el Consejo de la UPOV en su cuadragésima
cuarta sesion ordinaria, celebrada en Ginebra el 21 de octubre de 2010. En el mismo
sentido, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H.,
Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 276.
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2. En funcion del origen de la legitimacion.

Si se atiende al nacimiento de la legitimacion del licenciatario se
diferencian dos tipos de licencias. Por un lado, el legislador establece
las denominadas licencias contractuales, surgidas al amparo del
principio de la autonomia de la voluntad, en las que el titular-
licenciante del derecho de obtencion vegetal pacta las condiciones de
explotacion con el tercero-licenciatario (art. 27 ROV, art. 23 LOV, art.
16 RLOV)®. Y a diferencia de estas, las licencias obligatorias no
surgen del acuerdo entre las partes, siendo concedidas por el organismo
plblico competente en la materia (art. 29 ROV, arts. 24 a 26 LOV)”.
En este sentido, podran concederse licencias obligatorias para, por
ejemplo, salvaguardar el interés publico, explotar una variedad
esencialmente derivada o explotar un derecho de obtencion vegetal que
sea dependiente de una patente biotecnologica (art. 29 ROV, arts. 24 a
26 LOV)*¥. El presente trabajo se centrara exclusivamente en el
analisis de la licencia contractual, sin embargo, debido a su

importancia, se abordaran algunas cuestiones relativas a la concesion

8 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 65-66. Esta clasificacion
también se reconoce por parte de la doctrina francesa como es de ver en BURST, J.
J., Breveté..., op. cit., p. 16.

7 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., p. 37; NIRK, R., ULLMANN, E.,
METZGER, A., Patentrecht. Mit Gebrauchsmuster -und Sortenschutzrecht, 4*
Edicién, C.F. Miiller, Heidelberg, 2018, p. 243; KEUKENSCHRIJVER, A.,
Sortenschutz..., op. cit., pp. 292-302; KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op. cit., pp.
14-17; OBERGFELL, E. 1., HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 87;
MASTRELIA, D., Gli..., op. cit., p. 58.

8 CARBAJO CASCON, F., “Las licencias obligatorias”, en GARCIA VIDAL, A.,
Derecho de las Obtenciones Vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 882-
883.
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de licencias obligatorias sobre variedades esencialmente derivadas y

en los casos de dependencia respecto de una patente.

3. Segun su caracter exclusivo.

En los ordenamientos juridicos de nuestro entorno, la clasificacion por
excelencia de los contratos de licencia se centra en la exclusividad del
derecho concedido®!. Esta clasificacion se mantiene en materia de
obtenciones vegetales, en la que tanto nuestro legislador como el
alemdn y francés diferencian entre contratos de licencia exclusiva y no
exclusiva o simple (art. 27 ROV, art. 23.2 LOV, art. 16 RLOV, § 11.2
SortG, art. L 613-8 CPI). Las licencias exclusivas son aquellas que
impiden a su otorgante la posibilidad de conceder otras licencias; sin
embargo, las licencias no exclusivas o simples habilitan al licenciante

para otorgar licencias a distintos licenciatarios®”. El propésito de la

81 Algunos ejemplos en este sentido serian: en Suiza HILTY, R. M,

Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 239; en Francia y haciéndose eco de esta misma
clasificaciéon en Inglaterra VERGES, E., Contrats..., op. cit., p. 394; en Alemania
PFAFF, D., OSTERRIETH, C., Lizenzvertrige -Formularkommentar-, 4* Edicion,
C. H. Beck, Miinchen, 2018, p. 9; KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op. cit., p. 21;
MCGUIRE, M. R., Die..., op. cit, pp. 88; OBERGFELL, E. 1., HAUCK, R.,
Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 6; ULLRICH, R., Lizenzvertrdge..., op. cit., p. 12;
KLETT, A.R., SONNTAG, M., WILSKE, S., Intellectual Property Law in Germany.
Protection, Enforcement and Dispute Resolution, C.H. Beck, Munich, 2008, p. 56.

82 MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit., pp. 271-272; MUNOZ CADENAS, M. A.,
El contrato..., op. cit., pp. 194-195. Igualmente, en la doctrina alemana, véase GROp,
M., Der Lizenzvertrag..., op. cit, p. 39; PAGENBERG, J., BEIER, D.,
Lizenzvertrige. Patent, Gebrauchmuster, Know-How, Computer Software, 6*
ediciéon, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2008, pp. 372-373; PFAFF, D.,
OSTERRIETH, C., Lizenzvertrdge..., op. cit., p. 9; OBERGFELL, E. 1., HAUCK,
R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 6; ULLRICH, R., Lizenzvertrdge..., op. cit., p.
12; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 252;
LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., pp. 120 y 123;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 277, METZGER, A., ZECH,
H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 258; LEBMANN, H., WURTENBERGER, G.,

64



El contrato de licencia de obtencion vegetal

licencia exclusiva reside en posicionar competitivamente al
licenciatario respecto de sus competidores al excluirlos de la
posibilidad de poder explotar el derecho licenciado®. Tanto las
licencias simples como las exclusivas pueden limitarse en términos de
espacio y tiempo, limitando su alcance a un area geografica o un
periodo de tiempo determinado®. De manera que el licenciante de una
licencia exclusiva limitada podra utilizar el derecho licenciado en
aquellos aspectos no incluidos en el contrato, sin que ello suponga un

incumplimiento contractual ni una infraccién del derecho concedido®.

Deutsches..., op. cit., pp. 122-123. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase
TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, op. cit., pp. 797-798; HILTY, R. M.,
Lizenzvertragsrecht..., op. cit, p. 239. En el mismo sentido, en la doctrina
comparada, véase FISCHER, A. J., ERBISCH, F. H., “Transferring Intellectual
Properties”, en ERBISCH, F. H., MAREDIA, K. M., Intellectual Property Rights in
Agricultural Biotechnology, 2* Edicion, CABI Publishing, Cambridge, 2004, p. 44.
Asi también se ha considerado en la doctrina francesa, como es de ver en VERGES,
E., Contrats..., op. cit., p. 394. En el mismo sentido, en la doctrina italiana, véase
MASTRELIA, D., Gli..., op. cit., p. 58.

8 HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 238; TSCHARLAND, E.,
“Sortenschutzrecht...”, op. cit., p. 797.

8 MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., p. 198. Igualmente, en la
doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p.
278; OBERGFELL, E. 1., HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 81;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., pp. 277-278; GARBE, 1.,
PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., Sortenschutz- und Saatgutverkehrsrecht,
Pflanzenschutz- und Diingemittelrecht, 3* Edicion, Hagener Wissenschaftsverlag,
Hagen, 2019, p. 25. Asi también lo ha considerado la doctrina suiza, como es de ver
en HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., pp. 131 y 238; TSCHARLAND,
E., “Sortenschutzrecht...”, op. cit., p. 797. Igualmente, en la doctrina francesa, véase
VERGES, E., Contrats..., op. cit., pp. 394 y 397. Asi también se ha considerado en
la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., La..., op. cit., p. 9. En el mismo
sentido, en la doctrina comparada, véase VAN DER KOOI, P. A. C. E., Introduction
to the EC regulation on plant variety protection, Kluwer Law International, London-
The Hague-Boston, 1997, p. 55.

85 LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 123.
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En materia de obtenciones vegetales, nuestro legislador presume, salvo
que se pacte lo contrario, que las licencias de explotacion concedidas
por el titular de un derecho de obtencidon vegetal seran no exclusivas
[art. 16.1.c) RLOV]. Por ello, se debera acordar de forma expresa el
caracter exclusivo de la licencia®. Esta presunciéon quizds venga
justificada por la practica del sector obtentor en el que no son pocos los
contratos de licencia simple®’. Puede distinguirse entre licencias
exclusivas completas y simples®; o absolutas y relativas en términos
utilizados por la doctrina alemana®. En este sentido, la doctrina
alemana e inglesa denominan a la licencia exclusiva simple como
licencia semiexclusiva o Unica -alleinige Lizenz, semi-ausschliefe
Lizenz, sole Licence-"". Este tipo de licencias conceden al licenciatario
la facultad de utilizar exclusivamente el bien licenciado en un éarea

determinada, manteniendo el licenciante un derecho de uso sobre el

8 GARCIA VIDAL, A. “La licencia...”, op. cit, pp. 835-836; AMAT
LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., p. 207, LLORCA GALIANA, J., “La...”,
op. cit., p. 440; MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., p. 196. Esta
clasificacion también se da en otros contratos de licencia sobre derechos de propiedad
industrial, como, por ejemplo, en patentes conforme establece en el articulo 83.1 de
la Ley de Patentes.

87 GARBE, 1., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., Sortenschutz..., op. cit., p.
25.

88 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., pp. 835-836.

8 MCGUIRE, M. R., Die Lizenz..., op. cit., p. 91.

% GROPB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 38; MCGUIRE, M. R., Die Lizenz...,
op. cit., p. 519; HEIMBERG, D., Lizenzen..., op. cit., p. 23. Igualmente, en la doctrina
francesa, véase VERGES, E., Contrats..., op. cit., pp. 394 y 592, en el que se dedica
una parte extensa al estudio del contrato de licencia en Inglaterra. En el mismo
sentido, en la doctrina comparada, véase MEISELLES, M., WHARTON, H.,
International Licensing Agreements. IP, Technology Transfer and Competition Law,
Wolters Kluwer, Reino Unido, 2018, p. 374; FISCHER, A. J., ERBISCH, F. H.,
“Transferring...”, op. cit., p. 48.
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objeto licenciado’’. En caso de que el licenciante no pueda otorgar
otras licencias y se comprometa a no explotar de forma directa la
variedad vegetal objeto del contrato, se estara ante una licencia
exclusiva completa. Sin embargo, en caso de que el licenciante no
pueda otorgar otras licencias, pero se reserve un derecho de
explotacion de la variedad vegetal licenciada, se estard ante una

licencia exclusiva simple, semiexclusiva o tnica.

Ahora bien, ante la concesion de una licencia exclusiva, se cuestiona si
el licenciante puede otorgar nuevas licencias o si, por el contrario, esta
habilitado a ello pero se compromete a no hacerlo. La doctrina alemana
primigenia, seguida por la doctrina de otros paises de nuestro entorno,
optd por considerar que el licenciante de una licencia exclusiva no
podria otorgar nuevas licencias, por cuanto se consideraba que una
licencia exclusiva se materializaba en la concesion de todos los
derechos de uso resultantes del derecho de obtencion vegetal,
quedando el licenciante relegado a la mera titularidad de un derecho
formal. Ello evidenciaba la naturaleza real del derecho otorgado,
equiparandolo al usufructo en un sentido econdémico, del que derivaba

la invalidez de las licencias otorgadas por el licenciante®”. Este debate

%1 Véase, en este sentido, en la doctrina alemana, GROB, M., Der Lizenzvertrag...,
op. cit.,, p. 39. Asi también se ha considerado en la doctrina francesa, como es de ver
en VERGES, E., Contrats..., op. cit.,, p. 394. En el mismo sentido, en la doctrina
comparada, véase MEISELLES, M., WHARTON, H., International..., op. cit., p.
374.

92 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 836. En el mismo sentido, en la
doctrina alemana, véase GROP, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., pp. 36-38;
PAGENBERG, J., BEIER, D., Lizenzvertrige..., op. cit., pp. 202-203; PAHLOW,
L., Lizenz..., op. cit.,, pp. 338-339; MCGUIRE, M. R., Die..., op. cit, p. 139;
LEBMANN, H. WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 122;
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evoluciono hasta considerar que la concesion de una licencia exclusiva
se materializa en un derecho de uso de naturaleza obligacional, por lo
que la concesion de otras licencias por el licenciante supondria una

infraccion de contractual®.

4. En funcion del ambito objetivo.

El principio de la autonomia de la voluntad permite modular el alcance
objetivo de la licencia. Una verdadera licencia de obtencion vegetal
debera comprender las actuaciones establecidas en el alcance del
derecho de obtencion vegetal mencionadas supra (art. 14 CUPOV, art.
13 ROV, art. 12 LOV). Dadas estas premisas, la auténtica licencia de
un derecho de obtencion vegetal podra consistir en la autorizacion para
producir, reproducir (multiplicar) el material vegetal licenciado; en el
permiso para poder comercializar el material vegetal; o en la
autorizacion para explotar en sentido amplio, el material vegetal, esto

es su produccion, reproduccion (multiplicacién), preparacion del

OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 7, KOHLER,
M., Lizenzvertrags..., op. cit., p. 20; METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht...,
op. cit., pp. 285-286. Igualmente, en la doctrina suiza, véase HILTY, R. M.,
Lizenzvertragsrecht..., op. cit., pp. 112-113. En el mismo sentido, en la doctrina
francesa, véase VERGES, E., Contrats..., op. cit.,, p. 377, POLLAUD-DULIAN, F.,
La propriété industrielle, Ed. Economica, Paris, 2011, p. 366. Asimismo, en la
doctrina italiana, véase MANGINI, V., La..., op. cit., pp. 31-32.

% Vid GARCIA VIDAL, A., “Concurso de acreedores y licencias de propiedad
industrial y de secretos empresariales”, Anuario de Derecho Concursal, Numero 55,
2022, p. 157. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 123; MCGUIRE, M. R., Die..., op.
cit., p. 139; OBERGFELL, E. 1., HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 7.
Igualmente, en la doctrina suiza, véase HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op.
cit., pp. 112-113. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase VERGES, E.,
Contrats..., op. cit., p. 377, POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 366.
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material vegetal y comercializacién®®. En la prictica y conforme a la
doctrina suiza y alemana, se distinguen dos tipos de licencias en
funcion de su objeto: las denominadas licencias de multiplicacion que
integrarian la produccion, reproduccion (multiplicacion) de la variedad
y su comercializacion; y las denominadas licencias de distribucion que
integrarian unicamente la comercializacion del material vegetal®. En
nuestro pais, se han reconocido igualmente estas modalidades de
contratos, identificando a las licencias de multiplicacion como
licencias totales y a las de distribucién como licencias parciales®®.
Dadas las implicaciones de cada una de estas dos modalidades de

licencia interesa analizar su contenido de forma separada.

a. Licencia de multiplicacion o total.

La licencia de multiplicacion es aquella que integra stricto sensu el
alcance del derecho de obtencion vegetal, en particular, la produccion,
reproduccion (multiplicacién) del material vegetal y su ulterior
comercializacién®’. Esta modalidad de contratos de licencia se
formaliza tradicionalmente con los denominados multiplicadores,

entendiéndose como tales tanto a los viveros como a los agricultores

% GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., pp. 826-827.

% TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, op. cit., p. 797. En el mismo sentido,
en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op.
cit., p. 287.

% MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., p. 207.

97 La doctrina alemana, en materia de patentes, considera que, salvo que se pacte lo
contrario, las licencias de fabricacion abarcaran igualmente la autorizacion para la
comercializacion (GROP, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 27; SCHIRMER, G.,
Die Zuldssigkeit von Beschrdnkungen des Lizenznehmers in
Sortenschutzlizenzvertrigen nach § 20 GWB, Universitat Miinster, 1975, Miinster, p.
26).
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con capacidad de multiplicar el material vegetal licenciado -
multiplicador en sentido amplio-; para, posteriormente comercializar
el material vegetal®®. Ahora bien, ello no impide que puedan
formalizarse contratos de multiplicacién con personas fisicas o
juridicas no especialistas en realizar labores de reproduccion o
multiplicacion sobre el material vegetal. En estos casos, serd necesario
delimitar en el clausulado de la licencia las obligaciones de las partes,
en particular, la asistencia técnica, la formacion del personal del
licenciatario y la conservacion de la variedad licenciada por parte del
licenciatario (art. 16.3 RLOV)”. En este sentido, es importante incluir
en el clausulado del contrato aquellos aspectos vinculados
directamente con la multiplicacioén y propagacion del material vegetal,

como, por ejemplo, la utilizacion de determinados fertilizantes o

pesticidas, especificandose su nombre y reglas de utilizacion'.

El alcance de la licencia estara igualmente definido por el material
vegetal sobre el que podran realizarse las actuaciones. La existencia de
tres niveles de proteccion sobre los que se extiende el derecho,
conforme a la proteccioén en cascada, puede plantear la posibilidad de
configurar la licencia de multiplicacion respecto del producto de la

cosecha o producto obtenido directamente mediante el producto de la

% SCHIRMER, G., Die..., op. cit., p. 26.

% GARCIA VIDAL, A. “La licencia...”, op. cit, pp. 827-828; RAMON
FERNANDEZ, F., “Tratamiento en la Ley 3/2000 y el Real Decreto 1261/2005, de
proteccion de obtenciones vegetales, del derecho de obtentor como derecho de
propiedad privada. Transmisibilidad, nulidad y extincion del derecho”, en AMAT
LLOMBART, P. (Coord.), La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y
organismos transgénicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 311.

100 TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, op. cit., p. 797.
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cosecha'®!, Sin embargo, nuestro legislador exige que los contratos de
licencia se refieran inicamente al material de reproduccion (art. 16.4
RLOV)'2. Esta exigencia ha sido duramente criticada por nuestra
doctrina, a pesar de que el citado articulo fue declarado valido por
nuestro Tribunal Supremo (sentencia de 5 de junio de 2007 del

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo'®). La

101 FEp este sentido, en nuestra doctrina, véase PETIT LAVALL, M.® V.,
“Derechos...”, op. cit., pp. 548-549; GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit.,
pp- 828-833.

12 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit, pp. 823-825; MUNOZ
CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit, p. 191; FEMENIA TORRES, J.,
“Proteccion de las variedades hortofruticolas. El pre-uso en las obtenciones
vegetales”, Revista juridica de la Comunidad Valencia, N.° 38, 2011, pp. 14-15;
AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., p. 205.

103 RJ2007/6337. En este sentido, interesa extractar los motivos por los que se declara
la validez del citado articulo 16.4 del Real Decreto 1261/2005: “El precepto al que
nos referimos se sustenta en la autorizacion otorgada al Gobierno por la Disposicion
Transitoria Tercera de la Ley 3/2000 para dictar cuantas disposiciones de aplicacion
y desarrollo de la presente Ley sean necesarias y en el art. 23.1 de la misma, que
referido a las licencias de explotacion, y, en concreto, a las licencias contractuales,
dispone que «el titular de un titulo de obtencion vegetal podra conceder licencias de
explotacion de la variedad objeto del mismo, siempre que se cumplan las condiciones
que por dicho titular se establezcan, y cuanto sobre esta materia se regule en la
presente Ley y sus disposiciones complementariasy. Sin duda disposicion
complementaria de la Ley es el Reglamento cuyo art. 16.4 discute la demandante, y
que dispone que «las licencias de explotacion de variedades protegidas se referirdn
unicamente al material de reproduccion y seran concedidas por el obtentor al
productor de dicho material». No hay por parte del precepto contradiccion en relacion
con el art. 13.1 de la Ley como afirma la demanda, porque ese precepto se refiere a
los supuestos en los que se requerira autorizacion del obtentor para los actos del
apartado 2 del art. 12 de la Ley respecto del producto de la cosecha, o, como se
expone en el nimero 2 del mismo articulo 13, y para los mismos supuestos, respecto
de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la
variedad protegida por utilizacion no autorizada de dicho producto de cosecha,
mientras que las licencias de explotacion a que se refiere el controvertido art. 16 del
Reglamento han de reunir las condiciones que contiene el nim. 1 del precepto y
también los requisitos de los numeros 2 y 3 del mismo, y todo ello s6lo es predicable
del material de reproduccion de la variedad, y cuyo titular lo es de modo exclusivo el
obtentor o sus causahabientes, de modo que las licencias de explotacion no se pueden
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critica doctrinal entiende que esta limitacion es contraria con la causa
y objeto del contrato de licencia que se configuran respecto de la
autorizacion concedida sobre el derecho de obtencion vegetal,
autorizando la realizacion de las actuaciones comprendidas en su ius
prohibendi, y no sobre un determinado material vegetal'; opinién esta
que comparto como se desprende de lo que diré a continuacion.
Pensemos en una variedad vegetal protegida en Espafia que se
reproduce, multiplica y cultiva en un pais extracomunitario pero cuya
fruta (producto de la cosecha) se comercializa en Espafia. Segun el
pronunciamiento del Tribunal Supremo, el titular del derecho en
Espana no podria conceder una licencia para la comercializacion del
producto de la cosecha en Espafia. Sin duda, el pronunciamiento del
Alto Tribunal tiene sentido en los casos en que el titular puede dar su
consentimiento en Espaiia u otro estado miembro de la Unidon Europea
para la reproduccion o multiplicacion del material vegetal, porque ya
no sera -en principio- necesario en ese caso la autorizacion de la
comercializacion del producto de la cosecha, pero resulta del todo
infundada dicha interpretacion respecto de los supuestos en los que de
la autorizacion para la reproduccion se ha excluido la comercializacion
del producto de la cosecha o en los que no se puede prohibir la
multiplicacion, por realizarse -como en el ejemplo- en otro pais y se
puede comercializar el producto de la cosecha en Espaiia para lo que el

titular del derecho deberia poder dar su autorizacion.

extender a los demas supuestos a los que se refiere el art. 13 de la Ley. En
consecuencia, el art. 16.4 del Reglamento es conforme a Derecho™.
104 RONCERO SANCHEZ, A., “Objeto...”, op, cit., pp. 187-191.
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De lo dicho y en mi opinion, nada ha de impedir que se extienda el
alcance de la proteccion del derecho hasta el producto de la cosecha
siempre y cuando concurran los requisitos comentados supra sobre la
proteccion en cascada, y no concurran actos similares a los acontecidos
en la controvertida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unidn
Europea de diciembre de 2019. La autorizacion concedida para obtener
directamente el producto de la cosecha dificilmente podra encuadrarse
dentro de las modalidades de licencia de obtencidon vegetal en strictu
sensu. En todo caso, podremos referirnos a este tipo de contratos como

simples acuerdos de explotacion.

b. Licencia de distribucion o parcial.

La licencia de distribuciéon pura, también denominada licencia
comercial o de venta, consiste en la autorizacién concedida al
licenciatario para poder comercializar solamente el material vegetal
producido por el titular-licenciante o un tercero distinto del titular. Con
este contrato, el licenciatario podra ofrecer el material vegetal en venta,
realizar negociaciones de compra, celebrar contratos de compra en su
propio nombre, realizar la entrega del material vegetal y, ademas,
involucrar a terceros para promover la venta de los bienes licenciados.
El licenciatario podré integrar en la comercializacion a sus empleados,
pactar con agentes comerciales o incluso involucrar a otras empresas
para el desempefio de otras actividades en apoyo a la comercializacion

mediante la asuncion de obligaciones especificas como, por ejemplo,
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prestar soporte técnico, publicidad y promocién de ventas, servicios de

garantia, atencion al cliente, almacenamiento o similares'%,

Los tipos especiales de licencia de venta o distribucion son las licencias

de exportacion e importacion!

. A modo de ejemplo, serd necesaria
una licencia de importacion si existe un derecho de obtencion vegetal
sobre el material vegetal importado en nuestro pais; por otro lado, sera
necesaria una licencia de exportacion si existe un derecho de obtencion
vegetal en el pais extranjero al que se pretende exportar el material
vegetal. Este tipo de licencias, seran de utilidad para comercializar el
material vegetal en un lugar en el que no esté protegido y quiera
introducirse en un pais en el que si esté protegido. También seran utiles
las licencias de distribucion para comercializar, por primera vez fuera
del Espacio Economico Europeo el material vegetal, dado que en este
supuesto no se producira el agotamiento del derecho del obtentor y, por
consiguiente, la comercializacion del material vegetal en un lugar en el

que si esté protegido representaria una infraccion del derecho!?’.

Para poder comercializar una variedad vegetal, esta debera estar
inscrita en el Registro de Variedades Comerciales conforme a lo
dispuesto en el articulo 5 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas

y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos (en adelante Ley

105 GROPB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit, p. 28; HILTY, R. M.,
Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 101.

196 Esta clasificacion se reconoce tanto en la doctrina suiza como se enuncia en
HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 256; como en la doctrina alemana
en GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 31; METZGER, A., ZECH, H,,
Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 287.

107 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 827.
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30/2006 o LSPV!%®), desarrollada por el Real Decreto 170/2011, de 11
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general técnico de
control y certificacion de semillas y plantas de vivero (en adelante
RLSPV!®)!0 Esta exigencia de inscripcion no solamente serd a
efectos de la comercializacion, sino también para la produccion

destinada a la comercializacion (art. 5 LSPV)!!L

5. En funcion del tipo de material vegetal.

En la practica es igualmente frecuente diferenciar las clases de
licencias de obtencion vegetal en funcion del tipo de material vegetal,
distinguiéndose entre licencias de explotacidon sobre semillas y sobre
plantas de vivero. Las diferencias fundamentales entre este tipo de
licencias reside en el tipo de material vegetal licenciado, su periodo de
produccion, las variables tomadas en consideracion para el calculo del
royalty, los mecanismos de control impuestos para verificar una
correcta explotacion del material licenciado y las exigencias
fitosanitarias que deben cumplir tanto las semillas como las plantas de
vivero conforme a lo dispuesto en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de
Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos y el Real

Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el

198 pyblicada en BOE ntim. 178, de 27/07/2006. Referencia: BOE-A-2006-13555.
199 pyblicada en BOE niim. 37, de 12/02/2011. Referencia: BOE-A-2011-2705.

110 En este sentido, véase GARCIA VIDAL, A., “La proteccion de las variedades
vegetales y la normativa reguladora de su comercializacion: (la inscripcion en el
registro de variedades comerciales o en los catdlogos comunes de variedades de la
Unién Europea y la regulacion de los organismos transgénicos modificados)”, en
GARCIA VIDAL, A., Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2017, p. 233.

T GARCIA VIDAL, A., “La proteccion...”, op. cit., p. 234.
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Reglamento general técnico de control y certificacion de semillas y

plantas de vivero!!2,

La normativa de obtenciones vegetales otorga un derecho de caracter
exclusivo sobre una variedad determinada; en cambio, el derecho para
comercializar ciertas semillas y plantas de vivero es un derecho de
caracter publico, que no interfiere con los derechos de obtencion
vegetal. La distribucion de determinadas semillas requiere, con
caracter previo a su comercializacion, la existencia de certificados que
acrediten su valor agronémico. Este examen se realiza conforme a las
disposiciones de la citada Ley 30/2006 que integra una serie de
catdlogos que enumeran las variedades que se aceptan para
certificacion y comercializacion!!®. Los contratos de licencia sobre
plantas de vivero se configuran sobre variedades ornamentales (flores),
horticolas (excepto las judias y la cebolla), frutales (ad ex. las sandias
que, pese a ser frutal, se reproduce como las variedades horticolas) y
los frutos rojos. La operativa de la comercializacion de las plantas
multiplicadas por el licenciatario, siempre y cuando el alcance objetivo
de la licencia lo permita, le exige la suscripcion de un acuerdo de
explotaciéon con el tercero adquirente. Aqui vuelve a darse la
circunstancia de que esta licencia no habilita la explotacion del material
vegetal. Para ello, seria necesario un nuevo contrato de licencia suscrito

entre el titular del derecho y el tercero interesado.

12 GARCIA VIDAL, A., “La proteccion...”, op. cit., p. 233.

113 WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European Union Plant Variety Protection, 3* Edicion, Oxford University Press,
United Kingdom, 2021, p. 7.
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En el caso de las semillas, se suelen formalizar contratos de licencia
sobre cereales, variedades oleaginosas (girasol, colza), proteaginosas
(ad ex. guisantes y soja), forrajeras y horticolas como las judias y la
cebolla. Las licencias de explotacion otorgadas sobre semillas
presentan una serie de particularidades respecto de las plantas. En
primer lugar, el hecho de fijar como objeto del contrato una semilla,
exige el cumplimiento de la normativa fitosanitaria y de seguridad
alimentaria aplicable mencionada supra. Ello supone que el
licenciatario de una licencia sobre semillas podra, siempre y cuando se
incluya dentro del alcance objetivo de su licencia, comercializarlas sin
necesidad de exigir la suscripcion de un nuevo contrato de explotacion
con un tercero. El material cosechado a través de la semilla debera
ostentar igualmente una certificacion del cumplimiento de los
requisitos fitosanitarios aplicables. En caso de que el tercero adquirente
quisiera multiplicar el material cosechado obtenido del licenciatario,
necesitaria una nueva licencia de explotacion otorgada, en este caso,
por el titular o una sublicencia del licenciatario. Ahora bien, en el sector
de las semillas las multiplicaciones con mejores resultados son las
obtenidas en la primera y segunda generacion. Por ello, no suelen darse
casos en los que un tercero solicite una nueva licencia al titular del
derecho para una tercera o ulterior multiplicacion; toda vez que a partir
de la tercera multiplicacion el material vegetal pierde algunas
caracteristicas organolépticas. Asimismo, es habitual que en los
contratos de licencia sobre semillas se incluyan clausulas de
sometimiento a las reglas de la asociacion internacional sobre comercio

de semillas -International Seed Federation (ISF)- de Nyon (Suiza) ante
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la existencia de un conflicto sobre la semilla entregada para la

multiplicacion'!®,

Dentro de esta clase de licencias, podria plantearse la inclusion de una
modalidad de contrato, habitual en la practica estadounidense,
denominada seed wrap o bag-tag license por sus similitudes con los
populares contratos shrink wrap caracteristicos del ambito del
software. Esta clase de contrato se materializa mediante la entrega, por
parte del titular del material vegetal o alguno de sus licenciatarios de
una bolsa en la que se depositan un determinado nimero de semillas a
las que se les incluye una etiqueta con una serie de limitaciones y
condiciones que los adquirentes deben respetar y cumplir si la abren.
Su utilizacion se focaliza en el ambito de las semillas hibridas y su
principal limitacion reside en la prohibicion de realizar actos de
ingenieria inversa para evitar la identificacion de las lineas parentales
de la variedad hibrida. En el etiquetado de este tipo de contratos se
especifica que la persona que abra o utilice la bolsa de semillas
confirma su compromiso para cumplir con las restricciones
preestablecidas y no aplicar técnicas que habiliten el descubrimiento
de las lineas parentales. La necesidad de este tipo de contratos surge
como respuesta al riesgo que sufren los titulares de variedades hibridas
que, consecuencia de los avances tecnoldgicos, pueden perder el
secreto de sus lineas parentales al poder identificarse su huella genética

mediante la ingenieria inversa. Con estos contratos, se impide esta

114 Las reglas de la asociacion internacional sobre comercio de semillas pueden
consultarse en worldseed.org, sin perjuicio de que mas adelante se realicen algunos
comentarios sobre sus disposiciones.
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posibilidad, por lo que solamente sera necesario proteger la variedad

hibrida, al estar garantizado el secreto de las lineas parentales'!”.

Sobre esta clase de contratos, que son igualmente habituales en la
préctica de nuestro sector obtentor, es necesario plantearse si realmente
son contratos de licencia o simples contratos de compraventa de
material vegetal. Es evidente que al hilo del contrato de licencia, el
licenciatario, necesita adquirir el material vegetal mediante la
formalizacion de un contrato de compraventa con un vivero. Pero ese
contrato se integra como prestacion o parte del propio contrato de
licencia que autoriza la realizacién de actuaciones incluidas en el ius
prohibendi del derecho de obtencion vegetal del titular-licenciante; a
diferencia de la compraventa en la que se transmite la titularidad del

material vegetal'®,

Sin embargo, al hilo de las entrevistas realizadas para la elaboracion
del estudio empirico presentado en este trabajo, la mayoria de los
expertos operadores manifestaron la dificultad de saber si realmente las

semillas incluidas en las bolsas estan realmente protegidas por un

15 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 834. Véase, en el mismo
sentido, en la doctrina francesa VERGES, E., Contrats..., op. cit., pp. 598-599;
GIRARD, F., NOIVILLE, C., Biotechnologies végétales et propriété industrielle, La
Documentation Frangaise, Paris, 2014, pp. 31-34 y 124-127. Del mismo modo, en la
doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., pp.
296-297. Igualmente, en la doctrina comparada, véase KESAN, J. P., “Licensing
restrictions and appropriating market benefits from plant innovation”, Fordham
Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, N. ° 16, 2006, pp. 1081-
1092; HEIMES, R. S., “Post-sale restrictions on patented seeds: Which Law
governs”, Wake Forest Intellectual Property Law Journal, N. ° 10, 2010, pp. 111-
118.

116 RONCERO SANCHEZ, A., “Objeto...”, op. cit., pp. 199-205.
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derecho de obtencion vegetal. Por ello, en mi opinion, si el material
vegetal que se incluye en la bolsa estd protegido por un derecho de
obtencion vegetal, se estara ante un contrato de licencia, al autorizarse
su multiplicacion o comercializacion. Por el contrario, si las semillas
incluidas en las bolsas no estan o no se puede saber con certeza si estan
protegidas por un derecho de obtencidon vegetal, como aluden la
mayoria de los expertos entrevistados, se estard ante un contrato de
compraventa de semillas. Esto sirve para aclarar que cuando se hable
de contratos sobre bolsas de semillas o distribucion de semillas se hara
alusion a contratos de licencia (o transferencia de tecnologia) en los
que existe un derecho de obtencion vegetal protegido y se autoriza a un
tercero para su explotacion bien sea mediante su multiplicacion y
comercializacion o simplemente su comercializacion. El resto de los
contratos bag tag en los que existan dudas razonables sobre si el
material vegetal estd protegido seran abordados en el ltimo capitulo

relativo a las figuras afines al contrato de licencia.

III. NOTAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

Las notas caracteristicas que definen al contrato de licencia, en general,
y sobre un derecho obtencion vegetal, en particular, son su caracter
tipico, consensual, oneroso y conmutativo, bilateral y sinalagmatico,
de duracion o tracto sucesivo, intuitu personae 'y de colaboracion y su

naturaleza mercantil.
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1. Tipico.

La tipicidad de los contratos viene definida por la existencia de una
Ley que los regula'!”. En este sentido, el contrato de licencia de
obtencion vegetal es un contrato tipico dada su regulacion tanto en la
normativa estatal como en la normativa europea en materia de

obtenciones vegetales!'!®.

2. Consensual.

En nuestro ordenamiento juridico, al igual que en el aleman y el
francés, rige la regla general consistente en que los contratos son
consensuales y, asimismo, opera el principio de libertad de forma (arts.
1258 y 1278 CC)'". EI contrato de licencia de obtencion vegetal, al
igual que el resto de los contratos de licencia sobre derechos de
propiedad industrial, es un contrato consensual que se perfecciona con
el consentimiento de las partes (arts. 1254 y 1258 CC)'*’. Las
cuestiones relativas a los elementos formales del contrato y la
oponibilidad de la licencia frente a terceros seran objeto de estudio en

el capitulo cuarto.

7 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit., pp. 487-491.

118 En este sentido, sobre el contrato de licencia de marca, véase RONCERO
SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 98-99.

119 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit., p. 173. Igualmente, en la doctrina
francesa, véase ABELLO, A., La licence..., op. cit., p. 141. Del mismo modo, en la
doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p.
295.

120 MUNOZ CADENAS, M. A, El contrato..., op. cit., p. 245.
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3. Oneroso y conmutativo.

La distincidon entre los contratos onerosos y gratuitos radica en la
presencia de intercambio de prestaciones, en los contratos gratuitos no
habra intercambio de prestaciones (solamente habrd una atribucion
patrimonial) y en los contratos onerosos existe intercambio de
prestaciones o atribuciones patrimoniales reciprocas'?!. El contrato de
licencia de obtencion vegetal, en la mayoria de los supuestos, serd un
contrato oneroso, cuando exista una contraprestacion pactada por el
uso o explotacion del objeto licenciado -entendiéndose la
contraprestacion en un sentido amplio mas alla del simple precio como,
por ejemplo, la obligacion del control de calidad o un acuerdo de no

impugnacion del derecho licenciado!%-

, aunque, en ocasiones, el
contrato de licencia también podra ser gratuito cuando las partes lo
pacten expresamente. Sin embargo, en la practica esta Ultima
circunstancia es excepcional, ya que después de todos los esfuerzos
econdmicos que el titular ha destinado para su creacion o
descubrimiento y acondicionamiento cuesta creer que autorice su

3

explotacion sin recibir ninguna contraprestacion'?. La doctrina

francesa considera que los supuestos de licencias gratuitas se reducen

121 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit., pp. 99-102; RONCERO SANCHEZ,
A., El contrato..., op. cit., p. 102;

22 HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 14.

123 AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., p. 205; MARTIN ARESTI, P.,
La licencia..., op. cit., pp. 50-52; RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit.,
pp. 102-103; MASSAGUER, J., “Los requisitos...”, op. cit, p. 1168;
MASSAGUER, 1., “Licencia...”, op. cit., p. 4109; ORTUNO BAEZA, M T., La
licencia..., op. cit., p. 155. La doctrina suiza también alude a esta circunstancia como
es de ver en HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., pp. 13-14.
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a la esfera de los grupos empresariales, en las relaciones matriz-filial;
considerando en este caso la licencia gratuita equiparable al contrato
de préstamo, al que le seran aplicables, por remision, las reglas del
comodato'?*. Sin embargo, nuestra doctrina plantea un supuesto en el
que tiene sentido la configuracion de una licencia gratuita, en concreto,
cuando el titular del derecho no disponga de los recursos necesarios
para conservar la variedad protegida. En esta situacion, el titular del
derecho no recibiria ninguna contraprestacion del licenciatario, pero se
beneficiaria de la conservacion que este realice sobre el material
vegetal licenciado como, por ejemplo, mediante el pago de las tasas de

mantenimiento del derecho!?’.

La posibilidad de configurar una licencia a titulo gratuito plantea el
debate sobre si la obligacion de retribucion o el caracter oneroso de
licencia es un elemento esencial del contrato!?®. Si analizamos las
caracteristicas fundamentales de un contrato de licencia oneroso y otro
gratuito se observa que, en ambos supuestos, la concesion de la licencia
hace referencia a la autorizacién que el titular de un derecho de
obtencion vegetal otorga a un tercero para que ostente su posicion
juridica y pueda explotar el bien objeto de licencia, algo que sucede

con independencia de la existencia de una contraprestacion. Ahora

124 ABELLO, A., La licence..., op. cit., pp. 128 y 133; POLLAUD-DULIAN, F.,
La..., op. cit., p. 366; MARINO, L., Droit de la propriété industrielle, 9* edicion,
DALLOZ, Paris, 2020, p. 76.

12> MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., pp. 246-247.

126 ORTUNO BAEZA, M. T., La licencia..., op. cit, p. 155; FERNANDEZ
NOVOA, C., GOMEZ SEGADE, J. A. La modernizacion..., op. cit., pp. 263-264;
MARTIN ARESTL P., La licencia..., op. cit., pp. 52-53; MASSAGUER, J., El
contrato..., op. cit., pp. 79-81.
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bien, a pesar de compartir el mismo nomen iuris, no se pueda tratar de
manera unitaria a las licencias onerosas y a las licencias estrictamente
gratuitas, al no surgir ninguna ventaja patrimonial a favor del
licenciante, en las gratuitas, y no generarse los mismos tipos de
obligaciones entre el licenciante y licenciatario. Por lo tanto, el contrato
de licencia debera entenderse como un contrato oneroso en el que el
elemento retributivo -entendiendo la retribucion como la ventaja
patrimonial obtenida por el licenciante de una manera directa o
indirecta- serd un elemento esencial del contrato -la esencialidad del
caracter retributivo no se dard, sin embargo, en las licencias

estrictamente gratuitas-'27.

Los contratos onerosos pueden subdividirse en contratos conmutativos
y aleatorios'?®. El contrato de licencia serd siempre un contrato
conmutativo, ya que el caracter aleatorio del contrato se manifiesta
cuando el azar se integra en la causa del contrato, circunstancia que no

ocurre en el contrato de licencia'?’.

4. Bilateral y sinalagmatico.

El contrato de licencia de obtencion vegetal es un contrato bilateral y

sinalagmatico'®®, dado que genera obligaciones correlativas y

127 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 52-53; ORTUNO BAEZA, M 2.
T., La licencia..., op. cit., pp. 156; MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., p. 80.
128 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit., pp.102-106.

129 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 103; ORTUNO BAEZA,
M2 T., La licencia..., op. cit., pp. 157-159; MASSAGUER, J., El contrato..., op.
cit., p. 80.

130 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit., pp. 167-168. Esta caracteristica del
contrato de licencia también se reconoce por parte de la doctrina alemana en
KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op. cit., p. 10; OBERGFELL, E. 1., HAUCK, R.,
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reciprocas para las dos partes'®!. La obligacion principal que asume el
titular-licenciante es habilitar al licenciatario en una posicion juridica
que le posibilite utilizar el objeto licenciado; por su parte, la obligacion
principal que asume el licenciatario-receptor es el pago del precio
pactado y la explotacion del objeto licenciado'32. Igualmente, podran
ser objeto del contrato otras obligaciones de caracter accesorio
vinculadas al objeto licenciado'*. El carécter bilateral y sinalagmatico
del contrato de licencia ha sido igualmente reconocido en sentencia
numero 114/2018 del Juzgado de lo Mercantil nimero 1 de Donostia,
de 19 de abril de 2018'3* en la que se establece que el contrato de
licencia ““se trata igualmente de un contrato bilateral y sinalagmatico,
en el que todas las partes tienen obligaciones y éstas son reciprocas.
Este sinalagma en la licencia es de tal fuerza que alguna doctrina
apunto a una posible equiparacion de este contrato con el de sociedad,

basandose en el deber de colaboracion que surge entre las partes”.

Ahora bien, debe recordarse el debate relativo a la esencialidad de la

retribucidon o caracter oneroso del contrato; al servir de motivo para

Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 82. De igual forma que el caracter sinalagmatico
del contrato de licencia se reconoce en la doctrina suiza como es de ver en HILTY,
R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 12. En el mismo sentido, en la doctrina
francesa, véase POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 366.

Bl En este sentido, en la doctrina alemana, véase LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 121; METZGER, A., ZECH, H.,
Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 296. En el mismo sentido, en la doctrina francesa,
véase POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 366.

132 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 100; ORTUNO BAEZA,
M2 T., La licencia..., op. cit., p. 159; MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., p.
80.

133 MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit., p. 80; ORTUNO BAEZA, M T., La
licencia..., op. cit., pp. 159-160.

134 ECLI: ECLL:ES: IMSS:2018:1407.
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cuestionarse el caracter bilateral y sinalagmatico de la licencia. El
hecho de configurar una licencia gratuita no significa per se la no
asuncion de obligaciones por parte del licenciatario toda vez que podra
asumir otras, como, por ejemplo, la obligacion de cumplir con las
tareas de reproduccion o multiplicacion para garantizar una adecuada
obtencion del material vegetal. Sin embargo, ante la existencia de una
licencia estrictamente gratuita -donde no surge ninguna ventaja
patrimonial a favor del licenciante- podra calificarse el contrato como
unilateral. De este modo, el simple hecho de establecer una licencia
gratuita no establece per se el caracter unilateral del contrato de
licencia ya que el licenciatario ademas de la obligacion de explotacion
del objeto licenciado puede ostentar otras obligaciones que habiliten la

calificacion del contrato como bilateral o sinalagmatico'>,

5. De duracion o tracto sucesivo.

El contrato de licencia de obtencion vegetal se define como un contrato
de duracion o tracto sucesivo debido a la generacion de obligaciones
que perduran en el tiempo, como, por ejemplo, la obligacion del
licenciatario de pagar el precio de la licencia o la obligacion del
licenciante de prestar asistencia técnica durante la vigencia del

contrato!*¢. Esto se debe a la voluntad de las partes en mantener

135 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 98-102.

136 MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., p. 247. Del mismo modo,
sobre el contrato de licencia de know-how, véase MASSAGUER, J., El contrato...,
op. cit, pp. 79-82. Igualmente, sobre el contrato de licencia de marca véase
RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 104; ORTUNO BAEZA, M2,
T., La licencia..., op. cit., p. 160. Esta caracteristica del contrato de licencia también
se reconoce en la doctrina alemana, como es de ver en KOHLER, M.,
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diferentes contraprestaciones en el tiempo y no limitarse a la
configuracion de una simple contraprestacion'®’. Las partes seran las
encargadas de fijar la duracion del contrato que podra ser por un
periodo equivalente a la duracion del derecho de obtencion vegetal [25
afios o 30 afios en el caso de variedades de vid y especies arboreas (art.
19 ROV y art. 18 LOV, § 13 SortG, art. L 623-13 CPI); sin embargo,
en Italia la duracion del derecho es de 20 afios o 30 en el caso de
variedades de vid y especies arboreas (art. 109 CPit)] o, si las partes lo
estiman oportuno, por un periodo inferior'*®. En defecto de pacto,
nuestro legislador presume que la duracion del contrato de licencia
estard vinculada a la vigencia del titulo de obtencion vegetal (art. 16.1.
d) RLOV)'®°. La importancia de establecer una relacion juridica
duradera en el tiempo radica en otorgar una pequefia garantia a favor

del licenciatario para que pueda recuperar sus inversiones realizadas

Lizenzvertrags..., op. cit, p. 10; OBERGFELL, E. 1, HAUCK, R,
Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 81.

137 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 104; ORTUNO BAEZA,
M2 T., La licencia..., op. cit., p. 160.

133 BEn este sentido, en la doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E.,
METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 236; LEBMANN, H., WURTENBERGER,
G., Deutsches..., op. cit.,, pp 269-271; KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz...,
op. cit, pp. 312-314; GARBE, 1., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M.,
Sortenschutz..., op. cit., p. 41. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase
MARINO, L., Droit..., op. cit., pp. 68 y 74; POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit,,
p. 495. Igualmente, véase KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S., European
Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Second Edition, Edward Elgar
Publishing, United Kingdom, 2019, p. 471.

139 Esta disposicion de nuestro ordenamiento juridico coincide con otras
disposiciones del Derecho comparado como es el caso de la doctrina suiza seglin se
establece en TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, op. cit., p. 799; o el caso
de Alemania, como es de ver en METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op.
cit., p. 289.
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con el objetivo de obtener el mayor rendimiento posible del objeto

licenciado'*.

Este caracter duradero y de tracto sucesivo del contrato de licencia ha
sido igualmente reconocido en sentencia nimero 114/2018 del Juzgado
de lo Mercantil nimero 1 de Donostia, de 19 de abril de 2018'#! en la
que se establece que el contrato de licencia “se trata de un contrato de
tracto sucesivo y duradero. La duracion, obviamente, la que acuerden
las partes. Mas exactamente, la doctrina diferencia entre la obligacion
del licenciante de permitir el uso pacifico del (derecho) por parte del
licenciatario, que es una obligacion duradera de ejecucion continuada,
y la obligacion de éste de pagar el royalty, que es duradera, pero de
ejecucion periddica. Es precisamente esta consideracion global de la
licencia como contrato de tracto sucesivo lo que diferencia la licencia

de la cesion, que es un contrato de tracto unico”.

6. Caracter intuitu personae'y de colaboracion.

Uno de los rasgos caracteristicos de los contratos de licencia de
derechos de propiedad industrial, en general, y derechos de obtencion
vegetal, en particular, reside en la importancia de las personas que
realizan el contrato y la colaboracion existente entre ellas. Al
formalizar un contrato de licencia, para el licenciante, la figura del

licenciatario es muy importante, por lo que elegird un licenciatario en

140 MARTIN ARESTL P., La licencia..., op. cit., p. 53; RONCERO SANCHEZ, A.,
El contrato..., op. cit., p. 104; ORTUNO BAEZA, M2, T., La licencia..., op. cit., p.
160.

141 ECLI: ECLL:ES: IMSS:2018:1407.
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funcién de sus cualidades técnicas y personales. La importancia de la
figura del licenciatario para el licenciante radica, entre otras, en la
posible afectacion del valor del bien inmaterial objeto de licencia como
consecuencia de la explotacion realizada por el licenciatario. Por ello,
dado el caracter duradero del contrato de licencia, el licenciante
prestara mucha atenciéon a la figura del licenciatario tanto en el
momento de su eleccion como durante la vigencia del contrato. Pero
no solamente son importantes las cualidades del licenciatario, toda vez
que el licenciante también estard obligado a la prestacion de
determinados servicios de cardcter “personalisimo” como, por
ejemplo, la formacion del personal de la empresa licenciataria para
garantizar una adecuada explotacion y utilizacion del bien inmaterial
licenciado. Del mismo modo, también podria darse la circunstancia de
que la voluntad del licenciante para celebrar el contrato no se limitara
exclusivamente a las cualidades personales de una persona concreta,
sino que el licenciante estuviera interesado en los diferentes recursos y
capacidades de una estructura organizativa determinada. En este caso,
no se hablaria del caracter intuitu personae del contrato de licencia sino
de su carécter intuitu instrumenti. Estas consideraciones, quizas, sean
algunos de los motivos que justifiquen los elementos del régimen
juridico del contrato de licencia y limiten, por ejemplo, la concesion de
sublicencias; toda vez que el licenciante lo que pretende es que sea el

licenciatario quién explote el derecho de obtencion vegetal licenciado

&9
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por cuanto reine unas caracteristicas personales y organizativas

determinadas'®%.

Este caracter intuitu personae del contrato de licencia ha sido
igualmente reconocido en sentencia numero 114/2018 del Juzgado de
lo Mercantil nimero 1 de Donostia, de 19 de abril de 2018'* en la que
se establece que el contrato de licencia es “un contrato con un elevado
intuitu personae. La duraciéon de la licencia, el hecho de que el
licenciatario es la persona a quien confia el licenciante la explotacion
y la promocion de su propiedad industrial, activos especialmente
sensibles como una marca, hacen que las condiciones personales y
estructurales del licenciatario, su solvencia y su organizacion

empresarial, sean determinantes a la hora de contratar”.

Ligado al caracter personal del contrato (intuitu personae), la licencia
también se configura como un contrato de colaboracion fundado en la
confianza con la otra parte. Esto se debe fundamentalmente a la
prestacion esencial del contrato de licencia en la que el licenciante,
ademds de autorizar la explotacion del derecho licenciado, deberd

hacer todo lo imprescindible para que el licenciatario ostente su

2 MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit, pp. 247-251. Véase,
igualmente, sobre el contrato de licencia de marca RONCERO SANCHEZ, A., El
contrato..., op. cit., pp. 105-107; ORTUNO BAEZA, M2 T., La licencia..., op. cit.,
pp. 162-163. En el mismo sentido, sobre el contrato de licencia de patente, véase
MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., p. 53. La importancia del caracter
intuitu personae tanto en la figura del licenciante como en la del licenciatario ha sido
igualmente reconocida por la doctrina francesa como es de ver en VERGES, E.,
Contrats..., op. cit., pp. 408-409; POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 366. De
igual forma que también se reconoce esta importancia en la doctrina italiana como es
de ver en MANGINI, V., La..., op. cit., pp. 52-63.

143 ECLI: ECLL:ES: IMSS:2018:1407.
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posicion juridica y pueda utilizarlo adecuadamente conforme a lo
pactado. Por lo tanto, el licenciante y licenciatario estaran obligados a
colaborar y entenderse (ad ex. SAP de Pontevedra, Seccion 1%, nam.
261/2013 de 11 de junio'**). La colaboracién entre licenciante y
licenciatario no se limita al adecuado cumplimiento de la prestacion
esencial del contrato de licencia, sino que las partes también
colaborardn en otras cuestiones como, por ejemplo, garantizar un
adecuado régimen de calidad en la explotacion del material vegetal
objeto de licencia. Ambas partes del contrato estaran muy interesadas
en fortalecer y rentabilizar el derecho de obtencion vegetal licenciado,
por lo que, tanto el licenciante como el licenciatario colaboraran para
obtener este fin'*. Todo ello implica que el desenvolvimiento de la
relacion juridica, asi como el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato suscrito
se sujetard a unos principios implicitos que tienen carécter general
como los de justo equilibrio entre las partes, buena fe y lealtad
contractual (ad ex. SAP de Toledo, Seccion 1%, nam. 302/2004 de 11

de noviembre'#%).

144 JUR 2013/219402; ECLL:ES:APP0:2013:1506.

145 MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., p. 247. Véase, del mismo
modo, sobre el contrato de licencia de marca RONCERO SANCHEZ, A., El
contrato..., op. cit., pp. 107-109; ORTUNO BAEZA, M2, T., La licencia..., op. cit.,
p. 160-162. Igualmente, sobre el contrato de licencia de patente, véase MARTIN
ARESTI, P., La licencia..., op. cit., p. 54. Esta caracteristica del contrato de licencia
también se reconoce en la doctrina alemana en KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op.
cit., p. 10. Asi también se ha considerado en la doctrina francesa, como es de ver en
ABELLO, A., La..., op. cit., p. 138.

146 AC 2004/1980.
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7. Naturaleza mercantil del contrato de licencia.

La coexistencia en nuestro ordenamiento juridico de contratos que
estan regulados tanto en el Codigo de comercio como en el Codigo
Civil ha provocado en la doctrina la necesidad de delimitar los criterios
para diferenciar entre contratos mercantiles y contratos civiles'*’. Un
importante sector de la doctrina aboga por utilizar como criterio
delimitador del caracter mercantil o civil de un contrato la existencia,
en el Cédigo de comercio, de algin contrato o negocio juridico de
naturaleza andaloga al contrato analizado (art. 2 Ccom). Debido a la
ausencia de alguna figura andloga al contrato de licencia en el Codigo
de comercio, este sector de la doctrina entiende que el contrato de
licencia es un contrato de naturaleza civil, como consecuencia de su
proximidad o analogia normativa al contrato de arrendamiento de

cosas'®.

Sin embargo, otro sector de la doctrina, aplicando este mismo criterio,
considera que los contratos licencia de derechos de propiedad
industrial, son contratos mercantiles al presentar una naturaleza
analoga al contrato de compraventa mercantil por cuanto en el contrato
de licencia confluyen determinados elementos significativos de la

mercantilidad del contrato de compraventa como, por ejemplo, su

97 MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., pp. 85-95; MARTIN ARESTI, P., La
licencia..., op. cit., pp. 80-81.

148 Véase, en este sentido, en nuestra doctrina VICENT CHULIA, F. Compendio
critico de Derecho mercantil, Tomo II, Libreria Bosch, Barcelona, 1990, pp. 189-
190. Igualmente, exponiendo este posicionamiento doctrinal, véase ORTUNO
BAEZA, M2 T., La licencia..., op. cit., p. 163; RONCERO SANCHEZ, A., El
contrato..., op. cit., pp. 110-111.
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objeto o funcidén econdémica -esta cuestion relativa a la naturaleza
juridica del contrato se analizara mas adelante-'*°. El criterio de la
analogia propuesta conforme a lo regulado en el Cédigo de comercio
es un criterio adecuado, sin embargo, no debe entenderse la analogia
en su sentido estricto o técnico-juridico, sino que debera realizarse una
analogia en términos econdmico-sociales. Por lo tanto, seran
considerados como actos mercantiles aquellos que sean caracteristicos

o que nazcan en el desarrollo de una actividad empresarial '>°.

Por todo ello, el contrato de licencia de obtencion vegetal serd un
contrato mercantil. [gualmente, la naturaleza mercantil del contrato de
licencia de obtencion vegetal vendra determinada por su tipificacion en
una Ley especial como la Ley de obtenciones vegetales. Asimismo,
como surge en otro tipo de contratos de licencia sobre derechos de
propiedad industrial, debe considerarse al contrato de licencia de
obtencion vegetal como un contrato de empresa por desarrollarse en el
ambito de una actividad empresarial. A pesar de su consideracion como
contrato de empresa, no serd necesario que tanto el licenciante como el
licenciatario sean empresarios, sino que, conforme a la funcion
economica del contrato, como minimo debera ostentar tal condicion el

licenciatario; por cuanto resulta dificil de comprender que se configure

1499 MASSAGUER, ., El contrato..., op. cit, p. 95; MASSAGUER, J., “Los
requisitos...”, op. cit., pp. 1178-1180; RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op.
cit, p. 111.

150 MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., pp. 85-95; MASSAGUER, J., “Los
requisitos...”, op. cit., pp. 1179; MARTIN ARESTIL, P., La licencia..., op. cit., p. 81;
RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit, p. 111; ORTUNO BAEZA, M2,
T., La licencia..., op. cit., pp. 164-166.
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un contrato de licencia con un licenciatario que no disponga de los
medios efectivos para realizar adecuadamente la explotacion del

derecho licenciado'’!.

Las implicaciones de considerar al contrato de licencia como un
contrato mercantil se resumen en la aplicacion, en primer lugar, de las
normas especiales sobre obligaciones y contratos contempladas en el
Cddigo de comercio a las que se les podran aplicar, cuando sea
necesario con caracter subsidiario, las correspondientes normas del
Codigo Civil. Estas cuestiones relativas al régimen juridico aplicable
al contrato de licencia de obtencion vegetal se analizaran

detalladamente mas adelante'>2.

IV. DELIMITACION FRENTE A OTROS CONTRATOS
TIPICOS: NATURALEZA JURIDICA.

La importancia de analizar la naturaleza juridica del contrato de
licencia radica en la necesidad de determinar su régimen juridico. La
regulacion contenida sobre los contratos de licencia de derechos de
propiedad industrial, en general, y obtenciones vegetales, en particular,
es escasa y fragmentada dado que se centra en contemplar aspectos

basicos sobre su licitud, sus requisitos formales y algunos elementos

IS MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 81-82; RONCERO SANCHEZ,
A., El contrato..., op. cit., pp. 112-113; ORTUNO BAEZA, M2 T., La licencia...,
op. cit, pp. 164-166; MASSAGUER, ., El contrato..., op. cit, pp. 85-95;
MASSAGUER, J., “Licencia..., p. 4106.

152 MARTIN ARESTL P., La licencia..., op. cit., p. 82; RONCERO SANCHEZ, A.,
El contrato..., op. cit., p. 113.
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de su contenido, sin abordar cuestiones tan importantes como, por
ejemplo, su perfeccionamiento, su contenido o su cumplimiento e
incumplimiento. El estudio de la naturaleza juridica del contrato de
licencia nos permitira determinar el régimen juridico aplicable para
solventar aquellas situaciones no contempladas ni en el contrato ni en

la normativa especifica de obtenciones vegetales'>>.

El método para determinar la naturaleza juridica del contrato de
licencia ha consistido en intentar, sin éxito, subsumir al contrato en
diferentes figuras contractuales. Por ello, tanto nuestra doctrina, como
la doctrina alemana e italiana, han definido al contrato de licencia como
un contrato sui generis o, segin la doctrina alemana, de su propio tipo
-eigener art-, con naturaleza juridica diferente al resto de contratos y
con singularidad propia'>*; o como un contrato complejo, por cuanto
integra, de manera independiente, elementos propios de diferentes

contratos que se unen en una causa comun'.

153 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 117-118; ORTUNO
BAEZA, M2. T., La licencia..., op. cit., pp. 105-108; MARTIN ARESTI, P., La
licencia..., op. cit., pp. 54-55. En la doctrina alemana también se alude a la
importancia de determinar la naturaleza juridica del contrato de licencia como es de
ver en MCGUIRE, M. R., Die Lizenz..., op. cit., p. 136.

154Asi lo consideran, entre otros, RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit.,
p. 119; MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 58-59; ORTUNO BAEZA,
M. T., La licencia..., op. cit., pp. 105-108. En el mismo sentido, en la doctrina
alemana, véase OBERGFELL, E. 1., HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., pp.
3 y 83; ULLRICH, R., Lizenzvertrdge..., op. cit, p. 66; LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 121. La consideraciéon como
contrato sui generis también se ha reconocido en la doctrina suiza como es de ver en
HILTY, R. M., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., pp. 160 y 275. Asi también se ha
considerado en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., La..., op. cit.,
pp. 28 y 39.

155 MASSAGUER, I., El contrato..., op. cit., pp. 84-85. En este sentido, en la doctrina
alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., Lizenzvertrige..., op. cit., p. 27,
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Entre los intentos de equiparacion del contrato de licencia a otros
negocios juridicos, nuestra doctrina y la alemana coinciden en que el
contrato de licencia, y mas concretamente la licencia exclusiva,
comparte determinadas caracteristicas con el contrato de compraventa,
como, por ejemplo, la autorizacion para utilizar una tecnologia
determinada, su puesta a disposicion o el pago de una cantidad tnica o
a plazos'®®. Sin embargo, la propia doctrina alemana rechaza la
equiparacion total del contrato de licencia al contrato de compraventa
-Kaufvertrags- al no producirse la transmision del derecho licenciado
y materializarse el contrato de licencia en una serie de obligaciones

continuadas durante un periodo determinado'>’.

También se ha considerado la posibilidad de asimilar el contrato de
licencia al usufructo o al contrato de sociedad, sin embargo, estas dos
ultimas aproximaciones fueron descartadas. Respecto del usufructo,
nuestra doctrina, la alemana y la francesa entienden que la naturaleza
real que adquiriria el derecho licenciado contraviene la naturaleza

obligacional que preserva el contrato de licencia!>®. Asimismo, la

LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 121; GROB, M.,
Der..., op. cit., p. 24; PAGENBERG, J., BEIER, D., Lizenzvertrdge..., op. cit., p.
186; HENN, G., PAHLOW, L., Patentvertragsrecht. Grundprinzipien-
Vertragsformen-Rechtsgestaltung, 6 edicion, C. F. Miiller, Heidelberg, 2017, pp. 22-
24,

156 MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit., p. 81; MARTIN ARESTI, P., La
licencia..., op. cit., pp. 56-57. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase
PFAFF, D., OSTERRIETH, C., Lizenzvertrdge..., op. cit., p. 3.

157 GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 24.

158 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 122, ORTUNO BAEZA,
M2 T., La licencia..., op. cit.,, pp. 111-114; MARTIN ARESTI, P., La licencia...,
op. cit., pp. 57-58. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D.,
OSTERRIETH, C., Lizenzvertrdige..., op. cit., p. 3; MCGUIRE, M. R., Die..., op.
cit., p. 137. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase BURST, J. ],
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doctrina alemana considera que la imposibilidad de garantizar la
comercializacion del derecho licenciado conforme a las disposiciones
del Cdédigo Civil aleman evidencia la dificil asimilacion del usufructo

9. Respecto del contrato de sociedad -

al contrato de licencia!
Gessellschaftsvertrag-, la doctrina alemana incide en que la aplicacion
de las disposiciones del Derecho de sociedades al contrato de licencia
exige que las partes del contrato ostenten un objetivo comun. Sin
embargo, en el contrato de licencia las partes suelen guiarse por sus
intereses particulares. Para poder asimilar el contrato de licencia al
contrato de sociedad, ademas de ostentar intereses equivalentes, las
partes deberian configurar acuerdos adicionales mas alla de la

obligacion de otorgar un derecho de uso a cambio del pago del precio

de la licencia'®.

A pesar de las anteriores reflexiones, la mayoria de nuestra doctrina,
asi como la alemana, francesa e italiana entienden que el contrato de
licencia estaria mas proximo del contrato de arrendamiento de cosas

que del contrato de compraventa'®!. Ello se debe fundamentalmente a

Breveté..., op. cit., p. 20; POUILLET, E., Traité..., op. cit., p. 355; ROUBIER, P.,
Le..., op. cit., p. 264.

159 OBERGFELL, E. 1., HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 84.

160 GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 25. Esta equiparacion con el contrato
de sociedad también se reconoce en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI,
V., La..., op. cit., p. 35.

16! MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit., pp. 81-82; RONCERO SANCHEZ, A.,
El contrato..., op. cit., p. 119; ORTUNO BAEZA, M2, T., La licencia..., op. cit., pp.
120-121; MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 58 y 77. En este sentido,
véase, igualmente, en la doctrina francesa ABELLO, A., La licence..., op. cit., p. 134;
POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 365; BURST, J. J., Breveté..., op. cit., p.
20; POUILLET, E., Traité..., op. cit., p. 355; ROUBIER, P., Le..., op. cit., p. 264;
VERGES, E., Contrats..., op. cit., p. 380; MARINO, L., Droit..., op. cit., p. 76. De
igual forma, en la doctrina italiana, véase MANGINI, V., La..., op. cit., p. 34.
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que tanto el contrato de licencia como el contrato de arrendamiento
presentan la misma estructura negocial, consistente en que el titular de
un derecho autoriza, de forma temporal, a un tercero para que utilice
un bien determinado -que se mantiene en el patrimonio del otorgante-,

recibiendo el titular una contraprestacion a cambio'®?

. Ahora bien, para
verificar la mencionada identidad estructural entre el contrato de
licencia y el contrato de arrendamiento es necesario verificar si los
elementos esenciales del contrato de arrendamiento, exigidos por
nuestro Codigo Civil (art. 1543 CC), concurren también en el contrato

de licencia.

El primero de los requisitos exigidos por nuestro Cédigo Civil es la
concurrencia de caracter temporal. Como ya se ha comentado, una de
las caracteristicas esenciales del contrato de licencia es su calificacion
como contrato de duracion o tracto sucesivo, caracteristica que también
se manifiesta en los contratos de arrendamiento. Ahora bien, en los
contratos de arrendamiento es menester determinar su duracion ya que
los bienes objeto del contrato deben ser no consumibles como

consecuencia de su utilizacion'®. Sin embargo, en el caso del contrato

Igualmente, en la doctrina alemana, véase LEBMANN, H., WURTENBERGER, G.,
Deutsches..., op. cit., p. 121; GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 26; PFAFF,
D., OSTERRIETH, C., Lizenzvertrdge..., op. cit., p. 3; OBERGFELL, E. 1., HAUCK,
R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 82; ULLRICH, R., Lizenzvertrige..., op. cit.,
p. 67; METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 299.

162 GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 25. Tales equivalencias ya fueron
manifestadas por la doctrina francesa a principios del siglo XX e incluso se
consideraba al contrato de licencia como un contrato de arrendamiento atipico, como
se manifestdo en ABELLO, A., La licence..., op. cit., pp. 129-133.

168 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 77-78; MASSAGUER, J., El
contrato..., op. cit., p. 82.
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de licencia, la duracién del contrato es limitada, debido a que el
derecho de obtencion vegetal objeto del contrato es un derecho
limitado en el tiempo. Por lo que, salvo acuerdo entre las partes, el
contrato de licencia finalizara cuando termine el derecho en

exclusiva!®®,

El segundo de los requisitos es el cardcter oneroso del contrato. La
exigencia de establecer el contrato de arrendamiento mediante un
precio cierto denota el caracter oneroso del contrato (art. 1543 CC). En
el caso del contrato de licencia ya se ha debatido sobre el caracter
oneroso y gratuito del contrato, por lo que la identidad estructural entre
el contrato de arrendamiento y el contrato de licencia se dara respecto
de los contratos de licencia onerosos'®. En este sentido, la doctrina
francesa equipara el contrato de licencia al contrato de arrendamiento
debido a su caracter oneroso; considerando que si la licencia se
concediera a titulo gratuito esta se equipararia al contrato de préstamo

en el que seran aplicables por remision las reglas del comodato'6®.

El ultimo requisito es el objeto del contrato. Este requisito es el que
impide aproximar el contrato de licencia al contrato de arrendamiento
de cosas debido a la diferente naturaleza juridica de los bienes sobre
los que se establece el objeto del contrato. El objeto del contrato de
arrendamiento, conforme a lo establecido en el Cdodigo Civil, son cosas

concretas, sin embargo, el objeto del contrato de licencia es un el

164 MARTIN ARESTL P., La..., op. cit., p. 8.

165 Vid. ult. loc.

166 ABELLO, A., La licence..., op. cit., pp. 128 y 133; POLLAUD-DULIAN, F.,
La..., op. cit., p. 366.
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derecho de propiedad industrial que, entre otras, habilita a su titular
para explotar en exclusiva un bien inmaterial determinado. La
naturaleza incorporea de los derechos de propiedad industrial, en
general, y las obtenciones vegetales en particular, dificulta que puedan
ser objeto de arrendamiento o venta -con independencia de la
aplicacion de sus normas por analogia-, por su falta de apropiacion toda
vez que pueden explotarse de forma simultdnea por varias personas'®’.
Esta situacion también ha sido expuesta por la doctrina alemana que
enuncia la imposibilidad de reconocer la asimilacion total del contrato

de arrendamiento de cosas al contrato de licencia por su objeto -

Mietevertrag-"5¢.

Asimismo, existen diferencias sustantivas entre el contrato de licencia
y el contrato de arrendamiento, concretamente, el tipo de obligacion
asumida en cada caso -en el contrato de licencia el licenciante se
compromete a la realizacion de una obligacion de medios, sin embargo,
en el contrato de arrendamiento de obra, el contratista se compromete

169

a la realizacion de una obligacion de resultado *-, el caracter intuitu

personae o de colaboracion del contrato de licencia, la importancia de
la colaboracion reciproca entre las partes en la licencia o la posibilidad

de otorgar varias licencias sobre un mismo objeto licenciado!”".

167 MARTIN ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 78-79; MASSAGUER, J., El
contrato..., op. cit., pp. 82-83.

168 GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 24.

19 MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., p. 83.

170 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 119-121; ORTUNO
BAEZA, M2 T., La licencia..., op. cit., p. 122; FERNANDEZ NOVOA, C.,
GOMEZ SEGADE, J. A., La modernizacion..., op. cit., p. 263.
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Asimismo, la doctrina alemana alude a la dificultad de asimilar la
figura de la licencia simple o no exclusiva a la del contrato de
arrendamiento; asi como a la posibilidad del licenciatario de influir en
el derecho objeto de licencia cuestion que no es extrapolable al mero
arrendamiento'”!. Por lo tanto, a pesar de las importantes similitudes
entre el contrato de licencia y el contrato de arrendamiento de cosas,
no existe una identidad estructural completa entre ambos negocios
juridicos, lo que impide encuadrar exclusivamente al contrato de

licencia en el contrato de arrendamiento de cosas.

Ademas del contrato de arrendamiento de cosas, la mejor doctrina
considera que el contrato de licencia también se aproxima al contrato
de arrendamiento de servicios u obra debido a la posible inclusion de
tareas accesorias a la transmision del bien inmaterial como, por
ejemplo, la asistencia técnica o la formacion del personal'’?. Sin
embargo, no debe entenderse que estas circunstancias determinan la
proximidad entre los contratos de arrendamiento de servicios u obra
con el contrato de licencia, ya que unicamente hacen referencia a unas
obligaciones determinadas del licenciante y no se centran en la esencia

del contrato de licencia que es la autorizacion del licenciante para que

7l OBERGFELL, E. 1., HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit, p. 84;
ULLRICH, R., Lizenzvertrdge..., op. cit., p. 68.

172 MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., p. 83; ORTUNO BAEZA, M2 T., La
licencia... op. cit., pp. 120-121; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., Contratos
de licencia y transferencia de tecnologia en el derecho economico, 2* edicion,
Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2010, pp. 43-44; CUNAT EDO, V., “Los contratos
sobre la marca comunitaria “, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., Marca y
diserio comunitarios, Aranzadi, Cizur Menor, 1996, p. 157.
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el licenciatario ostente su posicion juridica y este ultimo pueda explotar

el bien licenciado'”>.

Sentado lo que acontece, se observa la dificultad de encuadrar en un
solo negocio juridico al contrato de licencia, por lo tanto, para
determinar su régimen juridico se deberdn aplicar analégicamente las
reglas de los contratos que le sean similares, algo que, al realizarse con
posterioridad al perfeccionamiento del contrato -debido a que las partes
pueden modular el contenido del contrato conforme a su voluntad-,

puede generar cierta inseguridad juridica!”

. Dado que el contrato de
licencia se aproxima en mayor medida al contrato de arrendamiento,
seran de aplicacion sus reglas y en aquellas cuestiones en las que no
exista identidad de razon y, por tanto, no puedan aplicarse las normas
del arrendamiento (art. 4 CC) o en aquellas cuestiones no reguladas por
la normativa del contrato de arrendamiento (ad. ex. y siguiendo a la
doctrina francesa e italiana la imposibilidad de aplicacion de la tacita

reconduccion de los contratos de arrendamiento!”) se aplicaran las

normas del contrato de compraventa y, cuando ello no sea posible, se

173 MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit., p. 83; RONCERO SANCHEZ, A., El
contrato..., op. cit., p. 119.

174 MARTIN ARESTL P., La licencia..., op. cit., p. 59; RONCERO SANCHEZ, A.,
El contrato..., op. cit., p. 123.

175 ABELLO, A., La licence..., op. cit., p. 137. En el mismo sentido, en la doctrina
italiana, véase MANGINI, V., La..., op. cit, p. 38. Igualmente, en la doctrina
alemana, véase GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 26.
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aplicard las normas de otras figuras afines al contrato como, por

ejemplo, el usufructo o el contrato de sociedad'’®.

176 MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit., pp. 84-85; RONCERO SANCHEZ, A.,
El contrato..., op. cit., pp. 123-125. En el mismo sentido, en la doctrina alemana,
véase GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 26.
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CAPITULO TERCERO. REGIMEN JURIDICO

I. CUESTIONES PREVIAS.

Debido al caracter sui generis o complejo del contrato de licencia, para
determinar su régimen juridico aplicable, siguiendo a la mejor doctrina,
sera necesario aplicar la denominada teoria de la absorcion'””. Por lo
tanto, en primer lugar, se debera atender a lo pactado entre las partes
conforme al principio de la autonomia de la voluntad (art. 1255 CC);
para aquellos aspectos no contemplados en el contrato de licencia se
debera atender, en segundo lugar, a la normativa reguladora en materia
de obtenciones vegetales (normativa especifica); subsidiariamente, en
tercer lugar, se deberd atender a la normativa reguladora de las
invenciones -La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes!’®, conforme
a lo establecido en la Disposicion final segunda de la Ley 3/2000- y,
en su caso, a la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos
Empresariales'” y a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas'®;
en cuarto lugar a la regulacion de los contratos mas proximos al
contrato de licencia (contrato de arrendamiento y contrato de
compraventa), asi como las normas especiales sobre obligaciones y

contratos del Codigo de Comercio y, en su caso, del Codigo Civil; y,

17 MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., p. 85.

178 Publicada en BOE ntim. 177, de 25/07/2015. Referencia: BOE-A-2015-8328 (en
adelante LP o Ley de Patentes).

179 Publicada en BOE ntim. 45, de 21/02/2019. Referencia: BOE-A-2019-2364 (en
adelante LSE o Ley de Secretos Empresariales).

180 publicada en BOE niim. 294, de 08/12/2001. Referencia: BOE-A-2001-23093 (en
adelante LM o Ley de Marcas).
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en ultima instancia, a las normas del Derecho de Defensa de la

competencia'®!.

II. NORMATIVA ESPECIFICA DEL CONTRATO.
1. Normativa Internacional.

En el marco internacional, en materia de obtenciones vegetales,
encontramos el Convenio Internacional para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961 (en adelante
CUPOV 1961) [cuyo rango normativo es equivalente al de los Tratados
internacionales ratificados por la UE], por el que, entre otras muchas,
se cred una organizacion intergubernamental denominada Unidn para
la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (en adelante UPOV)!%2,
Este convenio configur6 los principios fundamentales de la proteccion

de las obtenciones vegetales que todavia siguen vigentes en la

181 MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit., p. 85 y 96-97; RONCERO SANCHEZ,
A., El contrato..., op. cit., pp. 175-176; MARTIN ARESTL P., La licencia..., op.
cit, p. 82. Esta prelacion de normas aplicables coincide con la aceptada por la
doctrina alemana que aboga igualmente por recurrir subsidiariamente, en lo no
regulado en la normativa especial, a las disposiciones del Codigo civil aleman (BGB),
asi puede verse en OBERGFELL, E. 1., HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit.,
p. 79.

182 GARCIA VIDAL, A., “El sistema de proteccion de las variedades vegetales”, en
GARCIA VIDAL, A., Derecho de las Obtenciones Vegetales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2017, pp. 66-67; MARCO ALCALA L. A., “Variedades...”, op. cit., pp.
325-326. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WURTENBERGER,
G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit., p. 14;
BYRNE, N., Commentary on the Substantive Law of the 1991 UPOV Convention for
the Protection of Plant Varieties, Centre for Commercial Law Studies, Cambridge,
1992, p. 7.
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actualidad'®. El Acta de 1961 reconocid el derecho del obtentor,
otorgando libertad a cada Estado firmante para proteger una variedad
vegetal via patentes o mediante un titulo especifico; prohibiéndose la
posibilidad de proteger, al mismo tiempo, una variedad vegetal
mediante el derecho de patentes y otro titulo especifico (se reconoce al
derecho de obtencion vegetal como una modalidad de propiedad
industrial)'®*. Este Acta de 1961 no abord¢ la figura del contrato de
licencia, simplemente aludia a la necesidad de la autorizacion del
titular para la produccion, con fines comerciales, del material de
reproducciéon o multiplicacion vegetativa, asi como la puesta a la venta
y su comercializacion; pudiendo igualmente el titular subordinar su
autorizacion a determinadas condiciones y limitaciones (art. 5.1 y 2

CUPOV 1961).

El Acta de 1961 era imprecisa y planteaba diferentes debates que
motivaron su modificacion hasta en 3 ocasiones, concretamente en los
afios 1972, 1978 y 1991 (el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre
de 1978 y el 19 de marzo de 1991 respectivamente)'®>. Respecto del

Acta adicional de 1972, simplemente destaca la modificacion del

183 NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 206.

184 GARCIA VIDAL, A., “El sistema...”, op. cit., pp. 67-69; ARROYO APARICIO,
A., “Obtenciones vegetales: contenido del derecho y alcance de la proteccion para
los actos anteriores a la concesion de la obtencion (proteccion provisional)”, Revista
de derecho de la competencia y la distribucion, N.° 13, 2013, p. 185; BOTANA
AGRA, M., “Las licencias exclusivas sobre obtenciones vegetales no son
necesariamente inconciliables con el articulo 85 (1) del Tratado de la C.E.E”, Actas
de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 8, 1982, pp. 427-430.

185 Las referencias a estos convenidos se realizardn indicando CUPOV 1972 y
CUPOV 1978. Sobre esta cuestion, véase CORREA, C. M., La proteccion de las
obtenciones vegetales para los paises en desarrollo, Apbrebes, Alfter, 2015, pp. 10-
11.
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régimen de aportaciones que cada Estado firmante debia realizar a la
UPOV, limitando los derechos de voto de cada Estado, en caso de no
haber cumplido con las aportaciones configuradas. No se produjo
ninguna incorporacion relativa a la figura del contrato de licencia de

obtencion vegetal'*°.

El Acta de 1978 si que introdujo algunas modificaciones de caracter

sustantivo que alteraron lo dispuesto en el Convenio de 1961'%". Estas

186 GARCIA VIDAL, A., “El sistema...”, op. cit., p. 70. Véase, en el mismo sentido,
QUINTANA CARLO, I., “El Reglamento CE nimero 2100/1994 relativo a la
proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales”, Actas de derecho industrial y
derecho de autor, Tomo 16, 1994-1995, p. 82; ZAPATER ESPi, M. J., “Marco
juridico internacional y comunitario para la proteccion de nuevas obtenciones
vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), La propiedad industrial sobre
obtenciones vegetales y organismos transgénicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007,
p. 19; MARCO ALCALA L. A., “Variedades...”, op. cit., p. 306; VILLARROEL
LOPEZ DE LA GARMA, A., “Explotacion comercial de la variedad: acuerdos
internacionales y herramientas legales”, Actas de FITECH, Valencia, 1998, p. 3.;
LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRIGUEZ
CARRION, A. J., “La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la Ley
3/2000 de régimen juridico de la proteccion de las obtenciones vegetales”, en AMAT
LLOMBART, P. (Coord.), La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y
organismos transgénicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 53. En el mismo
sentido, en la doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A.,
Patentrecht..., op. cit., p. 206; KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit.,
p. 22. Igualmente, en la doctrina comparada, véase KUR, A., DREIER, T.,
LUGINBUEHL, S., European..., op. cit., p. 460; BYRNE, N., Commentary..., op.
cit., p. 7; GREENGRASS, B., “El Convenio de la UPOV — Su ambito de proteccion
y sus disposiciones generales”, en Seminario sobre la naturaleza y la razon de ser de
la proteccion de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV,
Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, p. 51; JORDENS, R., “Progress of
plant variety protection based on the international Convention for the Protection of
New Variety of Plants (UPOV Convention)”, World Patent Information 27, 2005,
pp. 232-235.

187 GARCIA VIDAL, A., “El sistema...”, op. cit., pp. 70-71. En el mismo sentido, en
la doctrina alemana, véase MAST, H., Sortenschutz/Patentschutz und
Biotechnologie, Carl Heymanns Verlag, Munich, 1986, p. 20; HERRING, E. M.,
Biopatentierung  und  Sortenschutz.  Komplementdires  Schutzregime  oder
konflikttrichtiges Spannungsverhdltnis, Peter Lang, Frankfurt, 2013, p. 34.
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modificaciones pretendian facilitar la adhesion de los Estados Unidos
de América al Convenio UPOV, en concreto, a través de la habilitacion
de la proteccion tanto por el sistema de patentes como por el derecho
de obtencion vegetal para un mismo género o especie botanica (art. 37
CUPOV 1978)'%8. Sin embargo, respecto del contrato de licencia, el
Actade 1978 mantuvo la redaccion del Acta de 1961 -que apenas suftio
modificaciones por el Acta de 1972-, en la que se hacia mencion de la
necesaria autorizacion del titular para la produccion, con fines
comerciales, del material de reproduccion o multiplicacion vegetativa,
asi como la puesta a la venta y su comercializacion; pudiendo
igualmente el titular subordinar su autorizacion a determinadas

condiciones y limitaciones (art. 5.1 y 2 CUPOV 1978).

La tltima modificacion del Convenio UPOV en Ginebra en el afio 1991
(en adelante CUPOV) supuso una profunda modificacioén del derecho
de obtencion vegetal que pretendia reforzar el derecho del titular del
material vegetal; principalmente a través de la eliminacion de la
posibilidad de poder proteger los géneros y especies botanicas
mediante el derecho de patentes, instituyendo como sistema de
proteccion el derecho de obtencion vegetal -asi como su
reconocimiento como modalidad de propiedad industrial (arts. 35.2 y
2 CUPOV respectivamente). Las principales novedades de este Acta se
resumen en la ampliacion de su ambito de proteccion a todos los

géneros y especies vegetales; la definicion de la figura del obtentor; el

188 GARCIA VIDAL, A., “El sistema...”, op. cit., pp. 70-71. En el mismo sentido, en
la doctrina alemana, véase MAST, H., Sortenschutz..., op. cit., pp. 20-23; HERRING,
E. M., Biopatentierung..., op. cit., p. 34.

109



Régimen juridico

inicio del coémputo de proteccion desde la concesion del titulo; la
fijacion de las conductas que requieren la autorizacion del titular del
derecho; la extension del alcance del derecho del obtentor a las
variedades esencialmente derivadas (art.14.5 CUPOV); y el

reconocimiento de una serie de excepciones al derecho del obtentor!®’.

Sin embargo, el Acta de 1991 tampoco contiene una regulacion extensa
de la figura del contrato la licencia, a pesar de su importancia y
relevancia en el trafico econdmico. Las modificaciones en este sentido

se encuentran en el numero del precepto que contiene la exigencia de

189 GARCIA VIDAL, A., “El sistema...”, op. cit., pp. 72-73. Asi también se ha
considerado en PALAU RAMIREZ, F., “Una vez mas sobre el alcance de los
derechos de obtencion vegetal: la proteccion provisional como ampliacién de la
proteccion. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Seccion
n.° 4) de 3 de marzo de 20117, Revista de derecho mercantil, N.° 280, 2011, p. 260;
PALAU RAMIREZ, F., “Alcance de los derechos de obtencion vegetal y proteccion
provisional de la solicitud. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Zaragoza (Seccion 5%) de 2 de julio de 2007, caso MOMEE”, en SALCEDO
BELTRAN, C. (Coord.), Investigacion, genética y derecho, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2007, pp. 137-138; PALAU RAMIREZ, F., “Alcance de los derechos de
obtencion vegetal y proteccion provisional de la solicitud. Comentario a la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Seccion 5%) de 2 de julio de 2007, caso
MOMEE”, Revista de derecho mercantil, N.° 266, 2007, p. 1111; SANCHEZ GIL,
0., La..., op. cit., p. 49; SANCHEZ GIL, O., “La Ley espafiola de proteccion de
obtenciones vegetales, a la luz de la ultima reforma del Convenio UPOV de 19 de
marzo de 19917, Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 17, 1996, pp.
223-238; ZAPATER ESPi, M. J., “Marco...”, op. cit., pp. 20-22. En el mismo
sentido, en la doctrina francesa, véase BERGMANS, B., La protection des
innovations biologiques. Une étude de Droit comparé, Maison Larcier, Bruxelles,
1991, pp. 5-6. De igual forma, en el derecho italiano, véase GHIDINI, G., HASSAN,
S., Biotecnologie, novita vegetali e brevetti, Giuffré Editore, Milan, 1990, p. 69;
BREGA, C., “La tutela giuridica delle novita vegetali in Europa: dalle origini alla
Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”, en
GHIDINI, G., CAVANI, G., Brevetti e Biotecnologie, Luiss University Press, Roma,
2008, p. 159. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase GREENGRASS,
B., “El...”, op. cit., pp. 56-57. Igualmente, en la doctrina alemana, véase HERRING,
E. M., Biopatentierung..., op. cit., pp. 37-38.

110



El contrato de licencia de obtencion vegetal

la autorizacion y en el listado de actuaciones que requerirdn la
autorizacion del titular que se extiende a las tareas de produccion o
reproduccion (multiplicacidon) sobre el material vegetal, la preparacion
del material vegetal para fines de reproduccion o multiplicacion, para
realizar la oferta en venta, para proceder a la venta o a cualquier forma
de comercializacidn, para su exportacion, para su importacion o para
la posesion de cualquiera de las actividades anteriormente
mencionadas (art. 14.1. a) CUPOV). De manera que la posible
referencia al contrato de licencia se limita a la facultad del titular del
derecho para subordinar su autorizacion a determinadas condiciones y

limitaciones [art. 14.1 b) CUPOV]!*°.

Dada la escasa referencia al contrato de licencia de obtencion vegetal
en la normativa internacional aplicable, es necesaria la remision a la
normativa europea y nacional para poder vislumbrar las cuestiones mas

relevantes al respecto.

2. Normativa Europea.

En el marco de la Union Europea, el Reglamento (CE) N.° 2100/94 del
Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la proteccién comunitaria
de las obtenciones vegetales (en adelante ROV o Reglamento
2100/94), a diferencia del CUPOV, contiene una regulacion un poco
mas extensa, al contemplar aspectos de la licencia de obtencion vegetal

en dos preceptos (arts. 13 y 27 ROV). El sistema europeo de derechos

19 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 820; GARCIA VIDAL, A., “El
contenido del derecho de obtentor de una variedad vegetal (Luces y sombras del
Convenio de la UPOV)”, Revista de derecho mercantil, N.° 279, 2011, p. 109.
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de obtenciones vegetales es un sistema de proteccion autonomo que
forma parte de la legislacion de la UE, independiente de los sistemas
nacionales. Este sistema no sustituye ni armoniza los sistemas
nacionales, pero se piensa que es una alternativa a ellos. En este
sentido, es llamativo que, a pesar del paso de la Comunidad Europea a
la Uni6n Europea, el sistema creado por el Reglamento 2100/94 se siga
llamando sistema comunitario de obtenciones vegetales cuya ejecucion

esta a cargo de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales'®!,

En primer lugar, al igual que el CUPOV, el Reglamento 2100/94
establece una serie de actuaciones en las que sera necesaria la
autorizacion del titular del derecho, concretamente, para realizar las
tareas de produccion o reproduccion (multiplicacion) sobre el material
vegetal, para el acondicionamiento con vistas a la propagacion del
material vegetal, para realizar su puesta en venta, para proceder a la
venta o a cualquier forma de comercializacion, para su exportacion o
importacion en la Union Europea y para su almacenamiento con el fin
de realizar cualquier de las actividades anteriormente mencionadas
(art. 13.2 ROV). Asimismo, siguiendo con la linea del CUPOV, el
Reglamento 2100/94 también habilita al titular del derecho de
obtencion vegetal para restringir o condicionar su autorizacion (art.
13.2 in fine ROV). En segundo lugar, y a diferencia del CUPOV, el
Reglamento 2100/94 configura un articulo exclusivamente dedicado a

las licencias contractuales (art. 27 ROV). El legislador europeo

11 WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., pp. 4-5.
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reconoce la posibilidad de establecer una licencia sobre un derecho de
obtencion vegetal, pudiendo configurarse como objeto del contrato una
obtencion vegetal de forma integra o parcial y habilitando al titular del
derecho para otorgar licencias de carédcter exclusivas o no exclusivas
(art. 27.1 ROV). Asimismo, el Reglamento 2100/94 habilita al titular-
licenciante para ejercer sus derechos frente al licenciatario que vulnere

alguna clausula contractual pactada (art. 27.2 ROV)!2,

3. Normativa Nacional.

En nuestro ordenamiento juridico, el primer antecedente normativo
sobre la proteccion de las variedades vegetales data de 1929,
concretamente en el Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, sobre el
Estatuto de la Propiedad Industrial (en adelante EPI), que Ginicamente
otorgaba proteccion a las variedades ornamentales por medio de los

modelos de utilidad'®*. Posteriormente, se publicé la Ley 12/1975, de

192 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”; op. cit., pp. 820-821. Igualmente, en
nuestra doctrina, véase GARCIA VIDAL, A., “El contenido...”, op. cit., pp. 109-
110; QUINTANA CARLO, L, “EL...”, op. cit., pp. 83-85; MARCO ALCALA L. A.,
“Variedades...”, op. cit., p. 305; ASENSI MERAS, A., “Nulidad y caducidad de la
proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales”, Actas de derecho industrial y
derecho de autor, Tomo 35, 2014-2015, pp. 367 y ss.; VILLARROEL LOPEZ DE
LA GARMA, A., “Explotacion...”, op. cit., p. 5. En el mismo sentido, en el derecho
comparado, véase LLEWELYN, M., ADCOCK, M. European..., op. cit., pp. 201-
247.

193 Publicada en Gaceta nim. 127, de 7 de mayo de 1930. Véase, en este sentido,
GARCIA VIDAL, A., “El sistema...”, op. cit., p. 98; LOPEZ ARANDA, J. M.,
PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION, A. J.,, “La...”, op.
cit., pp. 63-67. En el mismo sentido en la doctrina comparada, véase HEITZ, A., “La
historia del Convenio de la UPOV y la razon de ser del derecho de obtentor”, en
Seminario sobre la naturaleza y la razon de ser de la proteccion de las obtenciones
vegetales en virtud del Convenio de la UPOV, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre
de 1991, p. 30.
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12 de marzo, de Proteccion de las Obtenciones Vegetales (en adelante
Ley 12/1975), que se instaurd en nuestro pais como la primera Ley que
regulaba un sistema sui generis especifico para la proteccion de las
variedades vegetales y puso fin a la proteccion de las variedades por
medio de los modelos de utilidad'®*. En esta Ley se reconocia la
facultad del titular de un derecho de obtencion vegetal para conceder
licencias de explotacion sobre una variedad protegida (art. 6 Ley
12/1975); asi como la legitimacion del concesionario de una licencia
para el ejercicio de acciones sin mas requisito que el de notificar
fehacientemente al titular de la obtencién vegetal su voluntad de

defender el derecho (art. 7 Ley 12/1975).

Ambas normas fueron la antesala de la actual Ley 3/2000, de 7 de
enero, de régimen juridico de proteccion de las obtenciones vegetales
(en adelante LOV). Esta Ley surge de la necesidad de adaptar la
legislacion espafiola a lo dispuesto en el Acta de 1991 del CUPOV y
en el Reglamento 2100/94'°. La Ley 3/2000, entre otras muchas

194 GARCIA VIDAL, A., “El sistema...”, op. cit., pp. 99-101; BOTANA AGRA, M.,
“El Reglamento de la Ley 3/2000, de proteccion juridica de las obtenciones
vegetales”, Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 26, 2005-2006, p.
417; FEMENIA TORRES, J., “Proteccion...”, op. cit., p. 7; SANCHEZ GIL, O.,
“La...”, op. cit., p. 221; OVIEDO ARANDA, J., “Novedades de la Ley 3/2000 de
régimen juridico de la proteccion de las obtenciones vegetales, en relacion con la
anterior Ley 12/1975 de proteccion de obtenciones vegetales”, en AMAT
LLOMBART, P. (Coord.), La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y
organismos transgeénicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 31 y 43; LOBATO
GARCIA-MIJAN, M., “Sobre la proteccion de las invenciones vegetales a través del
modelo de utilidad”, Revista de derecho mercantil, N.° 219, 1996, pp. 119-144.

195 Vid. Exposicion de motivos de la Ley 3/2000. En el mismo sentido, véase
GARCIA VIDAL, A., “El sistema...”, op. cit., p. 102; HOLTMANN YDOATE, M.,
“La...”, op. cit., p. 1447, SANCHEZ GIL, O., “La...”, op. cit., pp. 221-223;
SANCHEZ GIL, O., “Efectos...”, op. cit, pp. 11-24; ZAPATER ESPi, M. I,
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cuestiones, manifiesta que el derecho del obtentor es un derecho de
propiedad industrial, sin embargo, su concesion no corresponde a la
OEPM (Oficina Espafola de Patentes y Marcas), sino al Ministerio de
Agricultura y Pesca, alimentaciéon y Medio Ambiente, a través de la
Oficina Espafiola de Variedades Vegetales (en adelante OEVYV).
Asimismo, se constituye un Registro Oficial de Variedades Vegetales
Protegidas, gestionado por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentacion y Medio Ambiente, en el que se inscriben los tramites
relativos a la concesion de la proteccion, como, por ejemplo, las
solicitudes o las resoluciones (art. 33 LOV). Con el objetivo de
desarrollar la Ley 3/2000, se publico, unos afios mas tarde, el Real
Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de proteccion de obtenciones vegetales (en adelante

RLOV)!S,

La Ley 3/2000, en lo relativo a la regulacion del contrato de licencia
de obtencion vegetal, sigue un esquema similar al Reglamento
2100/94. Por un lado, exige la autorizacion del titular del derecho para
realizar las tareas de produccion o reproduccion (multiplicacion) sobre
el material vegetal, para el acondicionamiento a los fines de
reproduccion o multiplicacion, para realizar la oferta en venta, para

proceder a la venta o a cualquier forma de comercializacion, para su

“Marco...”, op. cit, p. 19; LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA
SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION, A. J., “La...”, op. cit., p. 53.

196 GARCIA VIDAL, A., “El sistema...”, op. cit., pp. 103-104; LOPEZ ARANDA,
J.M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION, A. I., “La...”,
op. cit., pp. 84-87; MARCO ALCALA L. A., “Variedades...”, op. cit., p. 304;
ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, op. cit., pp. 183-185.
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exportacion o importacion y para su posesion con el fin de realizar
cualquier de las actividades anteriormente mencionadas (art. 12.2
LOV). Asimismo, siguiendo con la linea del CUPOV y el ROV, la Ley
3/2000 también habilita al titular del derecho de obtencidn para limitar

o condicionar su autorizacion (art. 12.3 LOV).

Por otro lado, la Ley 3/2000, al igual que el Reglamento 2100/94,
dedica un articulo para regular determinados aspectos sobre la licencia
de obtencion vegetal (art. 23 LOV). Ahora bien, se limita al
reconocimiento de la posibilidad de establecer una licencia sobre un
derecho de obtencion vegetal, pudiendo su titular ejercer su derecho en
caso de incumplimiento del licenciatario (art. 23.1 LOV), asi como la
posibilidad de otorgar licencias exclusivas o no exclusivas (art. 23.2
LOV). El legislador espaiiol, a diferencia del europeo, establece que
los contratos de licencia se deberan realizar por escrito y condiciona su
efectividad frente a terceros a su inscripcion en el libro registro de
licencias del Registro de Variedades Vegetales Protegidas (art. 23.3
LOV). Esta escasa regulacion del contrato de licencia'®” ha sido
completada por el Real Decreto 1261/2005, concretamente, en los
siguientes aspectos: en primer lugar, salvo que las partes establezcan
otra cosa, se presumird que: la licencia otorgada es para todas las
categorias de semillas o plantas de un vivero, salvo para los casos en

los que sea preciso ser conservador de la variedad [art. 16.1.a) RLOV],

197 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 821; GARCIA VIDAL, A., “El
contenido...”, op. cit, p. 110; LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA
SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION, A. J., “La...”, op. cit., pp. 104-105; AMAT
LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., pp. 202-203.
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la licencia otorgada se concede para todo el territorio nacional [art.
16.1.b) RLOV], la licencia otorgada serd no exclusiva [art. 16.1.c)
RLOV], la licencia concedida tendra la misma duracion que el titulo
de obtencion vegetal [art. 16.1.d) RLOV] y que los licenciatarios no
estaran autorizados para conceder sublicencias [art. 16.1.e¢) RLOV]; en
segundo lugar, cuando se conceda una licencia exclusiva, salvo que el
titular del derecho de obtencién vegetal se reserve su derecho para
explotar la variedad vegetal licenciada, se entenderd que solamente el
licenciatario estara autorizado para explotar el derecho de obtencion
vegetal (art. 16.2 RLOV); en tercer lugar, en el contrato de licencia se
debera especificar si el licenciatario debera efectuar la conservacion de
la variedad licenciada (art. 16.3 RLOV); en cuarto lugar, las licencias
otorgadas se referiran al material de reproduccién y deberdn ser
concedidas por el titular a un productor de dicho material vegetal (art.
16.4 RLOV). Igualmente, el propio Real Decreto 1261/2005 establece
una serie de normas para la concesion de licencias en casos de
cotitularidad sobre un derecho de obtencion vegetal (art. 17 RLOV),
asi como determinas reglas sobre el registro y eficacia de las licencias

(art. 19 RLOV).

4. Derecho comparado.
a. Alemania.

Los primeros antecedentes normativos sobre la proteccion de las
obtenciones vegetales en Alemania consistian en sistemas de
autorregulacion privada para certificar la calidad de las semillas. Estos

antecedentes, se remontan al ano 1895, cuando la Federacion de
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Agricultores alemana desarrolld un sistema de reconocimiento de
semillas con el objetivo de garantizar la compra de semillas de alta
calidad. Posteriormente, en 1905 la Sociedad Agricola Alemana
establecid un registro de mejoramiento para certificar la calidad de las

semillas'®®.

No fue hasta el ano 1930 cuando, como consecuencia de la presion de
los obtentores, se present6 un proyecto de Ley de Semillas y Plantas,
basado en las disposiciones de la normativa de patentes, para proteger
las nuevas variedades vegetales'®”. Lamentablemente, este proyecto de
Ley no sigui6 adelante. Esta falta de proteccion derivo en la busqueda
de alternativas para proteger las variedades vegetales de la época. En
particular, se intentaba proteger las nuevas variedades mediante la
configuracion de determinadas clausulas contractuales que impedian
su reproduccion sin autorizacion. Sin embargo, la efectividad de tales
obligaciones contractuales era muy limitada debido a la naturaleza

facilmente reproducible de las variedades vegetales®.

Ante esta situacion, la Sociedad para la Promocion de la Fitotecnia

Alemana, recomendo a los obtentores registrar el nombre de las nuevas

1% HERRING, E. M., Biopatentierung..., op. cit., p. 17.

199 WURTENBERGER, G., Die prioritiit im Sortenschutzrecht, Universitit Marburg,
Marburgo, 1992, p. 10; BUCHTING, P. E., Sortenschutz und Patent. Die
gewerblichen Schutzrechte fiir Pflanzenziichtungsverfahren und Neuziichtungen,
Universitit Bonn, Bonn, 1962, p. 17; NEUMEIER, H., Sortenschutz und/oder
Patentschutz fiir Pflanzenziichtungen, Carl Heymanns Verlag, Berlin, p. 15; LANGE,
P., “Die Natur des Ziichterrechts (Sortenschutzrecht) in Abgrenzung zur
patentrechtlichen Erfindung”, GRUR Int. 1985, p. 88. En el mismo sentido, véase, en
la doctrina comparada HEITZ, A., “La...”, op. cit., p. 25.

200 HERRING, E. M., Biopatentierung..., op. cit., p. 17.
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variedades como marca, para obtener proteccion por esta via. Ello les
habilité un derecho en exclusiva para comercializar las nuevas
variedades mediante el derecho de marca concedido. Sin embargo, la
proteccion concedida era limitada al derecho de marca, por lo que los
obtentores no podian impedir que terceros multiplicaran el material
vegetal sin su consentimiento o lo comercializaran con otras marcas.
Tampoco la Ley contra la competencia desleal alemana de la época se
erigia como un remedio efectivo a la proteccion de las nuevas
variedades. El obtentor solo podia solicitar la adopcion de medidas
cautelares y, en su caso, una indemnizacion por los dafios y perjuicios
sufridos cuando se produjese una revelacion de secretos empresariales;
con las dificultades que suponia acreditar esta circunstancia. Todo ello
evidenciaba la necesidad de una normativa especifica para la
proteccion de las variedades vegetales, ante la insuficiencia de las

medidas existentes?’!.

Esta situacion motivo que en el afio 1953 surgiera, en Alemania, la
primera Ley europea que reconocia un derecho en exclusiva para
proteger a las obtenciones vegetales y semillas, similar al derecho de
patentes, considerando las particularidades de las variedades vegetales.
Esta Ley publicada el 27 de junio de 1953, llamada Ley de Semillas -
Saatgutgesetz-, establecia la tutela juridico-privada del obtentor y la

202

regulacion del trafico publico de las semillas”™. No obstante, esta Ley

201 HERRING, E. M., Biopatentierung..., op. cit., pp. 18-20.

202 NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 205;
LEBMANN, H. WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 18;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit, p. 21; NEUMEIER, H.,
Sortenschutz..., op. cit, pp. 25-26; GARBE, 1., PETZOLD, R., PINGEN, S,

119



Régimen juridico

no fue muy exitosa, ya que apenas se registraron algunas variedades
vegetales, la mayoria de las cuales pertenecian al sector de la
alimentacion y el cultivo; quedando muchas especies de plantas sin
proteccion (especialmente las variedades de plantas ornamentales).
Para conceder un derecho de obtencion vegetal, esta Ley exigia que la

nueva variedad tuviese un valor agrondmico?%*.

Este complejo contexto para proteger las nuevas variedades vegetales
encontrd su solucion en el Acta del CUPOV de 1961. La adhesion de
Alemania al CUPOV en el ano 1969 exigia la configuracion de una
legislacion nacional en material de obtenciones vegetales, por lo que
se produjo una separacion de las disposiciones en materia de
obtenciones vegetales, respecto de aquellas sobre la comercializacién
de semillas mediante la promulgacion de dos leyes diferentes. En
concreto, se implementd, por un lado, la Ley de Proteccion de
Obtenciones Vegetales -Sortenschutzgesetz- de 20 de mayo de 1968 y,
por otro lado, la Ley de comercializacion de semillas -
Saatgutverkehrsgesetz-, publicada en la misma fecha y modificada
posteriormente en 1974, 1977 y 2004. Esta separacion en dos leyes
provoco la eliminacion del requisito de valor econdomico o agrondmico

exigido para obtener un derecho de obtencion vegetal, requiriéndose

NIESEN, M., Sortenschutz..., op. cit., p. 12; WURTENBERGER, G., Die..., op. cit.,
p. 11; BUCHTING, P. E., Sortenschutz..., op. cit., p. 23; HEITZ, A., “La...”, op. cit.,
p. 26.

23 LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 19;
WURTENBERGER, G., Die..., op. cit, p. 12; NEUMEIER, H., Sortenschutz..., op.
cit, p. 26; LANGE, P., “Die... “, op. cit, pp. 89-90; BUCHTING, P. E.,
Sortenschutz..., op. cit., pp. 23-24; HERRING, E. M., Biopatentierung..., op. cit., p.
20.
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exclusivamente el cumplimiento de este requisito para la

comercializacion de semillas2®*,

La revision de la Ley de obtenciones resultd en una ampliacion de las
especies vegetales protegidas y la supresion del valor econdmico o
agronomico exigido como requisito de proteccion, que, sin embargo,

205 Al eliminar este requisito, ya no

aun se aplica en la Ley de semillas
habia ninguna razén de peso para mantener las dos leyes unidas, por lo
que se optd por separarlas y asi poder adaptar la normativa alemana a

las disposiciones del CUPOV de 19612%.

En esta nueva Ley de proteccion de variedades vegetales de 1968, el
alcance de la proteccion de las obtenciones vegetales se limitd a los
actos de produccion y distribucion comercial del denominado material
de propagacion, dejando fuera del alcance el producto de la cosecha
del material vegetal. Sin embargo, con las adaptaciones posteriores de
la citada Ley, conforme al Acta del CUPOV 1978 en 1985, vy,
posteriormente, conforme al Acta del CUPOV de 1991 el 17 de julio
de 1997, se ampli¢ el alcance del derecho, entre otros, al producto de

la cosecha y a las variedades esencialmente derivadas®”’. La Ley

204 KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 22; LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 19; NIRK, R., ULLMANN, E.,
METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 207, GARBE, 1., PETZOLD, R., PINGEN,
S., NIESEN, M., Sortenschutz..., op. cit., p. 13; WURTENBERGER, G., Die..., op.
cit., p. 17; HERRING, E. M., Biopatentierung..., op. cit., pp. 34.

205 NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 207.

206 LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 19.

207 NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 207,
LEBMANN, H., WUORTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, pp. 19 y 87;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 23; WURTENBERGER, G.,
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vigente sobre Proteccion de las Obtenciones Vegetales en Alemania es
la promulgada el dia 11 de diciembre de 1985 -Sortenschutzgesetz (en
adelante SortG)- y es sobre la que se han implementado las diferentes
actualizaciones, siendo la ultima de ellas el 10 de agosto de 2021. La
Ley de obtenciones vegetales y el Reglamento 2100/94 son en gran
medida equivalentes, aunque presentan algunas diferencias. Al igual
que sucede en la normativa espafola, en aquellas cuestiones no
reguladas en la normativa especifica de obtenciones vegetales, el
legislador aleman aboga por aplicar supletoriamente las disposiciones

de la Ley de patentes®®®,

Las disposiciones sobre el contrato de licencia han ido evolucionando
en las diferentes leyes promulgadas sobre la materia. La Ley de 1953,
en la § 9, se limitaba a la exigencia de la forma escrita del contrato de
licencia, asi como al reconocimiento de una serie de obligaciones de
las partes. La Ley de 1968 no se desvinculd del sentido de su
predecesora y configuro, en su § 17, una remision a las disposiciones
sobre patentes en lo referente a la transmision mortis causa del
contrato. No fue hasta la Ley de 1985, en la que el legislador alemén
reconocid claramente la figura del contrato de licenciaen la § 11 SortG.
Concretamente, se reconoce la posibilidad de que el titular del derecho
conceda una licencia exclusiva o no exclusiva (§ 11.2 SortG).

Asimismo, destaca la eliminacion de la exigencia de la forma escrita

Die..., op. cit.,, p. 17, NEUMEIER, H., Sortenschutz..., op. cit., p. 81; HERRING, E.
M., Biopatentierung..., op. cit., p. 35.
28 NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 207.
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del contrato para aproximarlo al principio de libertad formal imperante

en el derecho de obligaciones aleméan®®’.

b. Francia.

La necesidad para proteger las nuevas variedades vegetales surge en
Francia en el ano 1903, en un congreso de titulares de frutas, en el que
se solicitd la concesion de un derecho exclusivo para propagar y
comercializar, durante un tiempo determinado, las nuevas variedades
vegetales que superaran con éxito ciertas pruebas realizadas por una
comision internacional de expertos. Posteriormente, en 1921 en Niza,
la necesidad de proteger las nuevas variedades vegetales surgio ante la
peticion del titular de una variedad de clavel que solicitaba la concesion
de un derecho en exclusiva para evitar infracciones de su innovacién
por parte de terceros. Ello motivo que, en 1922, mediante decreto de 5
de diciembre, se configurara un régimen de proteccion especial para
las innovaciones vegetales; que no provocd la concesion de ningln
titulo a pesar de haberse presentado 22 solicitudes por no cumplir
ninguna de ellas con el requisito de estabilidad. El 16 de noviembre de
1932 se elabor6 un catalogo para poder comercializar las variedades
vegetales incluidas otorgandoles cierta proteccion. Los criterios
configurados fueron la concurrencia de un valor agronomico, en
concreto, la pureza de la especie, asi como la capacidad de
multiplicacion de la semilla. El registro de la nueva variedad permitia

su comercializacion por un periodo de seis afios, prorrogable otros seis

209 METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., pp. 263-264.
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afios. Estas medidas seguian siendo insuficientes y al no descartarse la
aplicacion de la normativa de patentes para proteger las nuevas
variedades vegetales, el 19 de septiembre de 1951, se concedio, por
primera vez, una patente sobre una nueva variedad de rosa Rouge

Meilland-Happiness 2!°.

La configuracion de un derecho especifico para proteger las nuevas
variedades vegetales, distinto del derecho de patentes, surge en Francia
mediante la promulgacion de la Ley de 11 de junio de 1970 como
consecuencia de su adhesion al Acta del CUPOV de 1961°!!. Lo
dispuesto en esta Ley se materializa en la Segunda parte, Libro VI,
Titulo II, Capitulo III del actual Cddigo de la Propiedad Intelectual
francés -Code de la Propriété Intellectuelle (en adelante CPI)- (arts. L
623-1 a L 623-44 CPI). Al igual que sucedié en Alemania, estas
primeras disposiciones permitian proteger mediante el derecho de
obtencidn vegetal a una serie de variedades incluidas en un listado. Ello
provocod que muchas variedades vegetales, al no estar incluidas en el
listado de variedades protegibles, se protegieran por la via del secreto
empresarial o el derecho de patentes. Este listado cerrado de variedades
vegetales protegibles fue eliminado el 28 de diciembre de 1995 como

consecuencia de la adaptacion de la legislacion francesa a las

210 HERRING, E. M., Biopatentierung..., op. cit., pp. 28-29; NEUMEIER, H.,
Sortenschutz..., op. cit., p. 31; WURTENBERGER, G., Die..., op. cit, p. 13;
LANGE, P., “Die...“, op. cit., p. 89.

2 MARINO, L., Droit..., op. cit., p. 68; POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p.
463; GIRARD, F., NOIVILLE, C., Biotechnologies..., op. cit., p. 15.
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disposiciones del Acta del CUPOV de 1991, al que le siguieron otras

modificaciones como la implementada el 8 de diciembre de 201122,

En lo que a la concesion de licencias se refiere, el legislador francés no
reconoce directamente la posibilidad de conceder licencias de
obtencidn vegetal, sino que establece una remision a las disposiciones
sobre concesion de licencias en materia de patentes (art. L 623-24
CPI)?!3, En este sentido, el legislador francés, reconoce la posibilidad
de configurar como objeto del contrato de licencia, parcial o total, tanto
la solicitud como el derecho concedido (art. L 613-8 CPI). Estas
licencias podran ser exclusivas o no exclusivas (art. L 613-8 CPI) y
deberan formalizarse por escrito (art. L 613-8 CPI). Asimismo, el
licenciatario no inscrito podra intervenir en un proceso de infraccion
iniciado por el titular del derecho y asi obtener una indemnizacién por

los dafios y perjuicios sufridos (art. L 613-9 CPI).

c. Italia.

En Italia, la regulacion sobre la concesion de un derecho en exclusiva
para la proteccion de las nuevas variedades vegetales ha sido
controvertida. El primer antecedente normativo se remonta al afio 1939
en el que, mediante Real Decreto 29 de junio, se reconocia la
posibilidad de patentar determinadas variedades vegetales que fueran
susceptibles de aplicacion agricola o industrial; reconocimiento que

motivé la concesidbn de algunas patentes sobre determinadas

22 POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., pp. 463-467; MARINO, L., Droit..., op.
cit., p. 70.
213 Thid., p. 50.
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innovaciones vegetales. Esta disposicion dejaba fuera de su ambito de
proteccion a muchas especies vegetales como las variedades
ornamentales, lo que derivé en el fomento de determinadas practicas
comerciales en las que se reconocia contractualmente el derecho del
titular de la nueva variedad incluso cuando no tenia reconocida la
patente. Estas practicas, al igual que sucedia en Espafia y Alemania,
limitaban mucho el alcance del titular de la variedad vegetal al quedar

desprotegido frente a la utilizacion ilegitima de su material vegetal?!*.

Esta situacion se solventd en el afio 1975, mediante la introduccidn del
Decreto legislativo n. 974, de 12 de agosto de 1975, como
consecuencia de la ratificacion por parte de Italia del Acta del CUPOV
de 19612'5. Esta Ley de 1975 fue objeto de revisiéon en el afio 1979,
1985 y 1998; destacando la ultima de ellas como consecuencia de la
adaptacion de la normativa italiana a las disposiciones del Acta de 1991
del CUPOV?'S. En la actualidad, la regulacién en materia de
obtenciones vegetales se encuentra en el Cdodigo de la Propiedad
Industrial italiano -Codice della Propieta Industriale (en adelante

CPit)-, aprobado mediante Decreto legislativo n. 30 de 10 de febrero

214 GHIDINI, G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit., p. 66; LODIL, L., La tutela
delle novita vegetali nell ordinamento giuridico italiano e nelle legislazione estere,
Edizioni Agricole, Bolonia, 1976, p. 53.

215 GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., Codice della proprieta industriale.
Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, 1*
edicion, II Sole 24 Ore, Milan, 2006, p. 259.

216 FLORIDIA, G., “Le creazioni protette”, en AUTERI, P., FLORIDIA, G.,
MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M., ROMANO, R., SPADA, P., Diritto
industriale: proprieta intelletuale e concorrenza, 6* edicion, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2020, pp. 215-216; COSTA, C., BALDINI, M*. C., PLEBANI, R., Guida...,
op. cit.,, p. 92; GHIDINI, G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit., p. 67; GHIDINI,
G., DE BENEDETTI, F., Codice..., op. cit.,, p. 260; LODI, L., La..., op. cit., p. 52.
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de 2005, en concreto, en sus articulos 100 a 116%!". La normativa
italiana en materia de obtenciones vegetales sigue con la estela de las
disposiciones del CUPOV, asimilandose a la normativa europea y
nacional enunciada anteriormente, remitiéndose de forma subsidiara a

las disposiciones sobre patentes®!S.

En lo relativo a la concesion de licencias, el legislador italiano se
asimila al legislador francés, estableciendo una remision a las
disposiciones sobre patentes en la medida en que estas no entren en
conflicto con las disposiciones sobre obtenciones vegetales (art. 116
CPit). En este sentido, en materia de obtenciones vegetales, el
legislador italiano se limita al reconocimiento de las licencias
obligatorias (art. 115 CPit). En las disposiciones sobre patentes, se
configura la posibilidad de otorgar licencias obligatorias (arts. 70 y 70-
bis CPit) y licencias de pleno derecho (art. 80 CPit), pero no se
mencionada la figura de las licencias contractuales. Las referencias
sobre licencias contractuales se encuentran en la seccion relativa a las
marcas, en la que se reconoce la posibilidad de conceder una licencia

exclusiva o no exclusiva (art. 23 CPit)*'°.

27 ROMANO, R., SPADA, P., “Parte Generale”, en AUTERI, P., FLORIDIA, G.,
MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M., ROMANO, R., SPADA, P., Diritto
industriale: proprieta intelletuale e concorrenza, 6 edicion, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2020, p 12.; FLORIDIA, G., “Le...”, op. cit., p. 216; VANZETTI, A., DI
CATALDO, V., SPOLIDORO, M., Manuale..., op. cit, p. 491, COSTA, C.,
BALDINI, M2 C., PLEBANI, R., Guida..., op. cit., p. 92.

218 GHIDINI, G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit., p. 69.

219 pPAOLO MUIA, P., Manuale breve della proprieta industriale e intellettuale,
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2019, pp. 116-117; SIROTTI
GAUDENZI, A., Proprieta intellettuale, Diritto industriale e information
technology. La tutela della creativita nel Mercato Unico Digitale. Aggiornato alle
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III. NORMATIVA SUPLETORIA 'Y COMPLEMENTARIA DEL
CONTRATO.

1. Introduccion.

Como ya se ha anticipado, en aquello no contemplado en las
disposiciones contractuales sobre la licencia ni en la normativa
especifica de obtenciones vegetales sera de aplicacion, en primer lugar,
la normativa reguladora de las invenciones -La Ley de Patentes,
conforme a lo establecido en la Disposicion final segunda de la LOV-;
en segundo lugar, se deberd acudir a los negocios juridicos mas
proximos, concretamente, al contrato de arrendamiento y al contrato de
compraventa. Finalmente, debido a la naturaleza mercantil del
contrato, se deberan aplicar las especialidades sobre Derecho mercantil
en materia de obligaciones y contratos y, subsidiariamente, las normas
aplicables en materia de obligaciones y contratos del Codigo Civil*?°,
Con caracter accesorio, dependiendo de los pactado por las partes,
también se habra de considerar la Ley de Secretos Empresariales y la

Ley de Marcas.

2. Normativa de patentes.

La Ley de Patentes es aplicable supletoriamente a la Ley 3/2000 en
todo lo no regulado expresamente por esta ultima (Disposicion final
segunda LOV). La regulacion contenida en la Ley de Patentes sobre el

contrato de licencia (arts. 82 a 86 LP) diferencia, por un lado, la

novita sul brevetto dell Unione europea e all’emergenza Covid-19, Gruppo24ore,
Milan, 2020, pp. 331-334.
220 Me remito a lo mencionado supra.
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configuracion de determinadas normas de caracter imperativo como,
por ejemplo, determinadas exigencias de caracter formal (art. 82.2 LP),
un régimen de responsabilidad del transmitente y licenciante por falta
de titularidad (art. 85 LP) y un régimen de responsabilidad por los
dafios y perjuicios causados a terceros (art. 86 LP); y, por otro lado,
determinadas normas de caracter dispositivo, como, por ejemplo, la
posibilidad de pactar el alcance -objetivo, territorial y temporal- del
contrato de licencia (art. 83.1 y 83.4 LP), la posibilidad de articular los
derechos y obligaciones concedidos al licenciatario para delimitar su
responsabilidad ante los posibles incumplimientos (art. 83.2 LP) y la
posibilidad de modular la obligacion del licenciante de poner a
disposicion de la persona que adquiere el derecho los conocimientos
técnicos necesarios para poder realizar una adecuada explotacion del
bien objeto de licencia (art. 84.1 LP)*?!. Asimismo, la Ley de Patentes
configura el contrato de licencia como un contrato con autonomia
propia, distinto de otros negocios juridicos de transmision de la
titularidad o de constitucion de derechos reales, lo que supone la
generacion de determinados efectos diferentes del resto de negocios de
transmision. La Ley de Patentes al configurar el contrato de licencia,
se centra en proteger la figura del licenciatario y de los terceros, por lo

tanto, su analisis se centrard en la posicion juridica del licenciatario®?2.

Por un lado, desde la perspectiva de la vertiente externa del contrato de

licencia, la Ley de Patentes regula la oponibilidad del derecho del

I MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., p. 96.
22 MARTIN ARESTIL, P., La licencia..., op. cit., pp. 71-72.
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licenciatario frente a terceros -considerandose como tal los
subadquirentes del licenciante, los infractores del derecho, los terceros
a los que se les cede el derecho en exclusiva o a los que se les otorga
una sublicencia-. Para que una licencia sea oponible frente a un tercero
de buena fe, deberd estar inscrita en el registro de patentes (art. 79.2
LP). Por tanto, el derecho del licenciatario sera oponible frente a
terceros siempre y cuando esté inscrito’?’. Igualmente, la Ley de
Patentes limita la transmision (cesion) del contrato de licencia, asi
como la concesion de sublicencias, siempre y cuando no se hubiera

pactado entre las partes (art. 83.3 LP).

El licenciatario también estara legitimado para el ejercicio de acciones
frente a quienes vulneren su derecho en exclusiva. En esta sede es
necesario matizar que el licenciatario exclusivo estara legitimado para
el ejercicio de acciones, salvo que se pacte lo contrario; sin embargo,
el licenciatario no exclusivo o simple deberd comunicar al titular-
licenciante la infraccion y, en caso de que el titular decida no interponer
la correspondiente accidon por infraccion del derecho de patente o si
transcurren 3 meses desde la notificacion realizada por el licenciatario
sin que produzca una actuacion por parte del titular-licenciante, podra
entonces el licenciatario ejercitar las acciones pertinentes (art. 117 LP).
Esta circunstancia no debe interpretarse en el sentido de que el

licenciatario no exclusivo ostenta una posicion juridica mas débil que

223 Sobre esta cuestion, véase MARTIN ARESTI, P., “Transferencias, licencias y
gravamenes”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ
ALVAREZ, R., La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio, Aranzadi,
Cizur Menor, 2015, pp. 347-381.
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el licenciatario exclusivo, sino que, debido al caracter no exclusivo de
la licencia puede darse la circunstancia de que concurra mas de un
licenciatario no exclusivo sobre la misma patente, por lo que, se
deberan coordinar los intereses de todos ellos al verse afectados por
una infraccion. Igualmente, el licenciatario, desde el mismo momento
en que realice la notificacion de la infraccion al titular-licenciante y
antes de que este actie (dentro de los 3 meses desde la comunicacion),
podra solicitar medidas cautelares cuando estén justificadas y traten de
evitar que la infraccidn de la patente genere mayores perjuicios que los

ya causados (art. 117.3 LP)?*4.

Por otro lado, desde la perspectiva de la vertiente interna del contrato
de licencia, la Ley de Patentes trata de diferenciar entre la licencia
exclusiva y la licencia no exclusiva o simple. La diferencia entre la
licencia exclusiva y la no exclusiva reside en el alcance de los
diferentes derechos y obligaciones otorgados al licenciatario. La Ley
de Patentes considera al licenciatario exclusivo como aquel con un
derecho similar al titular-licenciante dado que el titular se obliga a no
conceder otras licencias y, salvo que el titular se reserve un derecho de
explotacion, tampoco podré explotar el bien licenciado (art. 83.6 LP).
Esta disposicion no debe interpretarse como que el derecho del
licenciatario exclusivo es de diferente naturaleza que el derecho del

licenciatario no exclusivo, ya que, ante esta situacion, el legislador

24 MARTIN ARESTIL, P., La licencia..., op. cit., p. 73; CASTAN, A., “Disposiciones
generales de caracter procesal”’, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A.,
BERCOVITZ ALVAREZ, R., La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio,
Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 542.
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simplemente pretende reforzar la posicion juridica del licenciatario
exclusivo en aras de evitar que este quede afectado por la competencia
del titular-licenciante, siempre y cuando no se pacte lo contrario. En
principio, el legislador presume el caracter no exclusivo del derecho de
licencia y el titular-licenciante podra otorgar otras licencias e incluso
explotar el mismo la patente objeto del contrato de licencia, salvo que

se pacte lo contrario (art. 83.5 LP)?%.

3. Normativa sobre secretos empresariales.

No existe en la normativa especifica de obtenciones vegetales una
remision a las disposiciones de la Ley 1/2019, de Secretos
Empresariales. Sin embargo, es necesario remitirse a las disposiciones
de esta normativa cuando se analice el contrato de licencia sobre la
solicitud de proteccion y el contrato de licencia sobre el derecho a la
obtencion vegetal??®. En este sentido, la Ley de Secretos Empresariales,
reconoce la posibilidad de configurar como objeto del contrato de
licencia un secreto empresarial (art. 6.1 LSE). La licencia podra ser
exclusiva o no exclusiva, presumiéndose su caracter no exclusivo salvo
que se pacte lo contrario; lo que habilitara al licenciante para conceder
otras licencias y para utilizar el secreto (art. 6.2 LSE). La concesion de
una licencia exclusiva impedira al licenciante otorgar nuevas licencias
y s6lo podra utilizar el secreto licenciado si en el contrato se hubiera
reservado expresamente ese derecho (art. 6.2 in fine LSE). El

licenciatario, salvo que se pacte lo contrario, no podra ceder su

225 MARTI:N ARESTI, P., La licencia..., op. cit., pp. 74-77.
226 MARTIN ARESTI, P., “La proteccion...”, op. cit., p. 61.
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contrato, ni conceder sublicencias (art. 6.3 LSE). Finalmente, y de
especial interés respecto de la concesion de licencias sobre la solicitud
de proteccion y el contrato de licencia sobre el derecho a la obtencion
vegetal, el licenciatario o sublicenciatario estaran obligados a la
adopcion de las medidas necesarias para evitar la violacion del secreto
empresarial licenciado (art. 6.4 LSE). La importancia de estas
disposiciones no solo se limita a su incidencia en los contratos
mencionados, sino que, ademas, se extiende a los contratos
configurados sobre las lineas parentales de una variedad hibrida.
Cuestiones que, por su evidente interés, seran analizadas en el siguiente

capitulo.

4. Normativa de marcas.

Tampoco existe en la normativa especifica de obtenciones vegetales
una remision a las disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas. Es mas, la mayoria de las disposiciones sobre el contrato
de licencia contempladas en la Ley de Marcas coinciden
sustancialmente con las normas mencionados en la Ley 3/2000, la Ley
de Patentes y la Ley de Secretos Empresariales, como es de ver en el
articulo 48 de la Ley de Marcas, en el que, entre otras cuestiones, se
reconoce la posibilidad de configurar como objeto del contrato de
licencia tanto la marca como su solicitud, asi como la posibilidad de
otorgar licencias de caracter exclusivo y no exclusivo (art. 48.1 LM);
la prohibicién de conceder sublicencias salvo que se hubiere pactado
lo contrario (art. 48.3 LM); y la presuncion, salvo pacto en contrario,

de que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podra conceder
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otras licencias; (art. 48.5 LM)?*’. Sin embargo, hay una cuestion
contemplada en la Ley de Marcas que justifica su aplicacion subsidiaria
a la normativa de obtenciones vegetales, al distar de la configurada en
la Ley de Patentes y haber motivado que un sector de la doctrina se
replantee las exigencias establecidas al respecto; nos referimos al
debate sobre la legitimacion para el ejercicio de acciones del

licenciatario no inscrito, que sera analizado en el capitulo siguiente.

5. Normativa del contrato de arrendamiento.

La regulacion establecida en el Codigo Civil para el arrendamiento de
cosas esta configurada para una realidad muy diferente a la explotacion
de un derecho de propiedad industrial, por lo que simplemente seran
de aplicacion las siguientes disposiciones con caracter subsidiario y a
falta de pacto: en primer lugar, el arrendador no podra variar la forma
de la cosa arrendada (art. 1557 CC), por lo que el licenciante no podra
renunciar al derecho en exclusiva sin el consentimiento del
licenciatario; en segundo lugar, se aplicard la obligacion del
arrendatario para utilizar el bien objeto de contrato conforme a lo
pactado (art. 1555.2 CC), pudiendo interpretarse como la obligacion
del licenciatario para utilizar o explotar el bien objeto de licencia
conforme a lo pactado; en tercer lugar, sera de aplicacion la obligacion
del arrendatario de informar al arrendador de las posibles situaciones

perjudiciales sobre el bien objeto del contrato (1559 CC), pudiendo

2T LOBATO, M., Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 2002,
pp. 766-790; MARTIN ARESTI, P., “Licencia”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, A., GARCIA-CRUCES GONZALEZ, I. A., Comentarios a la Ley de
Marcas, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pp. 757-777.
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interpretarse como la obligacion del licenciatario de avisar, en el mas
breve plazo de tiempo posible, al licenciante sobre las posibles
infracciones del derecho objeto de licencia; en cuarto lugar, se aplicara
la obligacion del arrendador de realizar todas las reparaciones
necesarias sobre el bien objeto del contrato con el fin de poder
destinarlo conforme a lo pactado (1554.2 CC), pudiendo interpretarse
como la obligacion del licenciante de pagar las tasas del derecho de

propiedad industrial licenciado®?®.

Igualmente, también serdn de
aplicacion las reglas del contrato de arrendamiento de servicios (arts.
1583-1587 CC) y del contrato de arrendamiento de obra (arts. 1588-
1603 CC)**°. En cualquier caso, se trata de cuestiones que suelen
abordarse en el contrato de licencia, por lo que la aplicacion subsidiaria

de estas normas serd muy residual.

6. Normativa del contrato de compraventa.

Por su proximidad, resultan igualmente de aplicacion, en caso de no
regulacion expresa en el contrato y la legislacion especial
anteriormente mencionada, las normas del contrato de compraventa
mercantil. La regulacion del contrato de compraventa mercantil esta
establecida en los articulos 325 a 345 del Codigo de Comercio y en
aquellas cuestiones no reguladas explicitamente en los anteriores

articulos se resolvera conforme a lo dispuesto en los articulos 1445 a

28 MARTIN ARESTIL, P., La licencia..., op. cit., pp. 79-80.

22 MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit., pp. 96-97. Igualmente, véase VIDAL-
QUADRAS TRIAS DE BES, M., Transferencia de tecnologia. Contratos de cesion
y licencia de patentes y know-how, Las Claves del Derecho, Barcelona, 2015, pp. 29-
32.
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1537 del Cédigo Civil. En concreto, seran aplicables las disposiciones
sobre saneamiento en materia de compraventa (arts. 1474 a 1499 CC),
conforme a la remision establecida en el articulo 1553 del Cdédigo

Civil®.

7. Normativa general en materia de obligaciones y contratos -
mercantil y civil-.

Debido a la naturaleza mercantil del contrato de licencia se deberan
tener en consideracion las especialidades sobre obligaciones y
contratos establecidas en el Coédigo de Comercio, que se aplicaran
preferentemente a las normas del Codigo Civil. En este sentido, el
Libro I del Cédigo de Comercio, concretamente el Titulo IV sobre
disposiciones generales de los contratos de comercio contiene, entre
otras muchas, la regulaciébn sobre la celebracion del contrato
hallandose las partes en lugares distintos (art. 54 Ccom); la ejecucion
de los contratos conforme al principio de la buena fe (art. 57 Ccom); el
computo de plazos (art. 60 Ccom); el no reconocimiento de los
términos de gracia, cortesia u otros de cualquier denominacion (art. 61
Ccom) y el inicio de los efectos de la morosidad (art. 63 Ccom).
Igualmente, y de suma importancia son las disposiciones del Libro IV
del Codigo de comercio, en concreto las del Titulo II, dedicadas a los
plazos de prescripcion para el ejercicio de las acciones procedentes de

los contratos mercantiles (arts. 942-950 Ccom)?>*'.

O MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., pp. 96-97.
21vid. ult. loc.
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En todo lo no regulado por las citadas normas de caracter mercantil, y
siempre que sean compatibles con las mismas, serd de aplicacion lo
dispuesto en el Codigo Civil. En concreto, se destaca, entre otras
muchas, respecto de las disposiciones sobre la naturaleza juridica y el
efecto de los obligaciones contraidas: la diligencia debida (art. 1094
CC), la mora de alguna de las partes obligadas (arts. 1100 y ss. CC), la
extincion de las obligaciones contraidas (arts. 1156 y ss. CC) y los
supuestos de pérdida de la cosa debida (arts. 1182-1186 CC); respecto
del contrato: los limites al principio de la autonomia de la voluntad de
los contratantes (art. 1255 CC), el principio de libertad formal y el
perfeccionamiento de los contratos conforme al mero consentimiento
otorgado por las partes (art. 1258 CC), los requisitos esenciales del
contrato (art. 1261 CC), la prestacion del consentimiento y su validez
(arts. 1262-1270 CC), las condiciones del objeto del contrato (arts.
1271-1273 CC), su causa (arts. 1274-1277 CC), su eficacia (arts. 1278-
1280 CC), su interpretacion (arts. 1281-1289 CC), su rescision (arts.
1290-1299 CC) y la nulidad del contrato (arts. 1300-1314 CC)**2,

IV. NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
1. Cuestiones previas.

El contrato de licencia surge de una posicion especifica y particular del
titular-licenciante que ostenta un derecho en exclusiva. Esta situacion

privilegiada puede materializarse mediante conductas en pro de la

22 MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit., p. 97.
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competencia o en su contra. Todo dependera de diferentes variables
como, por ejemplo, el poder de mercado del titular-licenciante, el
posible abuso de la posiciéon de dominio o la implementacion de

233 De ello se infiere que el

restricciones contrarias a la competencia
contrato de licencia sobre de derechos de propiedad industrial, en
general, y obtenciones vegetales, en particular, estara igualmente
sometido al Derecho de la competencia por sus implicaciones en el
mercado al limitar la competencia con la concesion de un derecho de
exclusiva. Es cierto que el otorgamiento de este derecho de exclusiva
favorece la creacion de nuevos derechos de propiedad industrial
alternativos y, por tanto, la competencia en investigacion e innovacion,
pero las limitaciones sobre actuaciones no incluidas en el alcance del
derecho de obtencion vegetal deben considerarse ilicitos antitrust*>*.
En esta linea, la propia Ley de Patentes -que es aplicable por la
remision establecida en la Disposicion final segunda de la Ley 3/2000-
establece que las disposiciones configuradas en materia del contrato de
licencia se deberan entender sin perjuicio de las disposiciones
establecidas en los reglamentos comunitarios relativos a la aplicacion
del apartado 3 del articulo 101 del Tratado de Funcionamiento de la
Union Europea a determinadas categorias de acuerdos de transferencia
de tecnologia (art. 82.4 in fine LP). Ello implica que necesariamente se

tengan en cuenta tanto la normativa nacional como europea en materia

23 HILTY, R. M., FRUH, A., Lizenzkartellrecht. Schweizer Recht, gespiegelt am Us-
amerikanischen und europdischen Recht, Stampfli Verlag, Bern, 2017, pp. 3-6.

24 MASSAGUER, ., El contrato..., op. cit, p. 97, MASSAGUER, I,
“Aproximacion sistematica general al Derecho de la competencia y de los bienes
inmateriales”, Revista general de derecho, N.° 544-545, 1990, pp. 258-262.
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de defensa de la competencia, teniendo en especial consideracion los
Reglamentos de exencion por categorias y sus Directrices de
aplicacion. Por lo tanto, dada su importancia e incidencia en el presente
trabajo, se extractard, a continuacion, toda la normativa -nacional y
europea- en materia de defensa de la competencia aplicable al contrato

de licencia de obtencion vegetal.

2. Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y Ley 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

El objetivo global del articulo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de
la Unién Europea®® -y del articulo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
de Defensa de la Competencia®*S- es proteger la competencia en el
mercado para asi promover el bienestar de los consumidores y una
asignacion eficiente de los recursos. El apartado primero del
mencionado precepto -tanto del TFUE como de la LDC- prohibe todos
los acuerdos y practicas concertadas entre empresas y las decisiones de
asociaciones de empresas que puedan afectar al comercio entre los
Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir
o falsear la competencia. Como excepcion a esta norma, el apartado
tercero del mencionado articulo 101 del Tratado -igualmente asi lo
establece el articulo 1.3 LDC-, dispone que la prohibicion del articulo
101.1 TFUE y 1.1 LDC puede declararse inaplicable a los acuerdos

entre empresas que contribuyan a mejorar la produccion o la

235 Publicada en Diario Oficial n.° C 326 de 26/07/2012, la version consolidada del
Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (en adelante TFUE).

236 Pyblicada en “BOE” niim. 159, de 04/07/2007, referencia BOE-A-2007-12946
(en adelante LDC).
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distribucion de productos o a fomentar el progreso técnico o econdmico
y reserven al mismo tiempo a los consumidores una participacion
equitativa en el beneficio resultante, sin imponer a las empresas
interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar estos
objetivos ni ofrecer a dichas empresas la posibilidad de eliminar la
competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que
se trate?3”. Por su parte, interesa destacar igualmente que el articulo 102

TFUE y el articulo 2 LDC prohiben el abuso de posicion dominante?3®.

El titular de un derecho de obtencidon vegetal ostenta un derecho en
exclusiva sobre una variedad vegetal, que podra decidir entre
explotarla directamente o, por el contrario, autorizar a terceros,
mediante la concesion de licencias, para que la exploten (art. 14.1.b)
CUPOV, arts. 13y 27 ROV, arts. 12y 23 LOV y art. 16 RLOV). La
concesion de un derecho en exclusiva no implica, en este supuesto, que
el derecho de obtencion vegetal sea inmune al Derecho de
competencia. Concretamente, el articulo 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Union Europea es aplicable a los contratos de
licencia de explotacion sobre un derecho de propiedad industrial, en
general, y obtencidon vegetal, en particular. La confluencia entre los
derechos de propiedad industrial y las normas de competencia no
supone la existencia de un conflicto entre normas. Cuando se configuro

el Derecho de obtenciones vegetales en el CUPOV, se cuestiond,

7 PFAFF, D., OSTERRIETH, C., Lizenzvertriige..., op. cit., p. 49; MEISELLES,
M., WHARTON, H., International..., op. cit., p. 87.

238 KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op. cit., p. 31; MEISELLES, M., WHARTON,
H., International..., op. cit., pp. 87 y 386.
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debido a su naturaleza sui generis, la necesidad de configurar un
tratamiento ad hoc para la aplicacion del Derecho de defensa de la
competencia a esta modalidad de derecho de propiedad industrial. En
este sentido, el Tribunal de Justicia de la Uniéon Europea, en su
sentencia de 8 de junio de 1982, asunto C-258/78, «Nungesser KG y
Kurt Eisele contra Comision Europea»®*®, aclard que, sin perjuicio de
las particularidades de la naturaleza de las obtenciones vegetales que
requeriran de cierta adaptacion, a los derechos de obtencion vegetal,
como modalidad de derecho de propiedad industrial, le son igualmente
aplicables las normas del Derecho de defensa de la competencia, al
igual que al resto de derechos de propiedad industrial?*’. Tanto los
derechos de propiedad industrial, en general, y de obtencion vegetal,
en particular, como el Derecho de la competencia persiguen el mismo
objetivo de promocion del bienestar de los consumidores y asignacion

eficiente de los recursos. La innovacidon constituye un componente

29 ECLLI:EU:C:1982:211.

240 PALAU RAMIREZ, F., “Derecho de la competencia y contrato de licencia de
obtencion vegetal”, en GARCIA VIDAL, A., Derecho de las obtenciones vegetales,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 925-927; PALAU RAMIREZ, F., “Contrato de
licencia de obtencion vegetal: Aspectos concurrenciales”, en OLAVARRIA
IGLESIA, J. (Dir.), MARTI MIRAVALLS, J., (Coord.), Derecho Mercantil.
Estudios in memoriam del profesor Manuel Broseta Pont, Tirant lo Blanch, Valencia,
2019, pp. 101-103. Igualmente, en la doctrina italiana, véase GUTTUSO, S.,
PAPPALARDO, A., La disciplina comunitaria delle licenze di know-how. Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale, FrancoAngeli, Milan, 1991, pp. 48-56 y
93-95. Igualmente, en la doctrina alemana, véase KEUKENSCHRIJVER, A.,
Sortenschutz..., op. cit., p. 274. Asimismo, en la doctrina comparada, véase DAVIS,
R., QUINTIN, T., TRITTON, G., Tritton on Intellectual Property in Europe, 5
ediciéon, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, Londres, 2018, pp. 939-940;
WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit, p. 174; KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S.,
European..., op. cit., pp. 494-495.
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esencial y dindmico de una economia de mercado abierta y
competitiva. El desarrollo del fitomejoramiento fomenta la
competencia al motivar la inversion, desarrollo e investigacion de
nuevas variedades que son necesarias para fomentar su explotacion

competitiva®*!.

La evaluacion de los acuerdos de licencia conforme al articulo 101
TFUE y 1 LDC es lo suficientemente flexible para que se tengan en
consideracion los aspectos dindmicos de la concesion de licencias;
asumiéndose, salvo prueba en contrario, que los contratos de licencia
generan eficiencias procompetitivas. Tanto es asi, que la concesion de
licencias favorece el régimen de libre competencia al contribuir a la
difusion de las tecnologias y a la innovacion por parte del licenciante
y del licenciatario. Ello ha provocado que incluso aquellos contratos de
licencia que incluyan clausulas restrictivas de la competencia puedan
generar eficiencias procompetitivas y sean susceptibles de aplicacion
de la exencion contenida en el apartado 3 del preceptivo articulo 101

del TFUE.

El andlisis respecto de si un acuerdo de licencia restringe la
competencia debe hacerse en el marco efectivo en que se desarrollaria
la competencia de no existir el acuerdo que presuntamente contiene
restricciones. Para ello serd necesario un andlisis del posible impacto
en la competencia intertecnoldgica (competencia entre empresas que

utilizan  tecnologias competidoras) y en la competencia

241 BOTANA AGRA, M., “Las...”, op. cit., pp. 427-430. En el mismo sentido, en la
doctrina alemana, véase KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 274.
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intratecnologica (competencia entre empresas que utilizan la misma
tecnologia). Cuando concurra una conducta restrictiva de la
competencia conforme a los articulos 101.1 TFUE y 1.1 LDC se
deberan valorar, entre otras cuestiones, el contenido del acuerdo, sus
fines objetivos, el contexto en el que se aplica o va a aplicarse y el
comportamiento real de las partes en el mercado en aras de verificar si
realmente existe una restriccion por objeto de la competencia. Para
ello, se deberan atender a los diferentes Reglamentos de exencion por
categorias, relacionados a continuacion, que establecen una serie de
requisitos para poder aplicar una exencion ante la concurrencia de una

conducta restrictiva de la competencia.

3. Reglamento (UE) N.° 316/2014 de 1a Comision de 21 de marzo de
2014 y sus Directrices de aplicacion.

El Reglamento (UE) N.° 316/2014 de la Comision de 21 de marzo de
2014 relativo a la aplicacion del articulo 101, apartado 3, del Tratado
de Funcionamiento de la Union Europea a determinadas categorias de
acuerdos de transferencia de tecnologia (en adelante RECATT o
Reglamento 316/2014), al igual que su predecesor el Reglamento (CE)
num. 772/2004, de 27 de abril de 2004 y anteriormente el Reglamento
(CE) N.° 240/96 de la Comision, de 31 de enero de 1996 y
precedentemente el Reglamento (CEE) N.° 556/89 de la Comision de
30 de noviembre de 1988, establece una exencidon por categorias
consistente en la no aplicacion del articulo 101 apartado 1 del TFUE a
determinados acuerdos de transferencia de tecnologia que sean

restrictivos de la competencia, siempre y cuando los derechos de
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tecnologia no hayan finalizado, caducado o hayan sido declarados
nulos (art. 2 RECATT)?*2. El RECATT se aplica, entre otros, a los
acuerdos de transferencia de tecnologia, en general, y a los contratos
de licencia sobre certificados de obtencidon vegetal, en particular [art.
1.1. b) y ¢) RECATT]**. Sin embargo, se debera excluir de la
aplicacion del RECATT a los contratos de “comercializacion de los
productos de la cosecha ya obtenidos y a los contratos de sublicencia
que tienen por objeto la colaboracion entre el titular de los derechos de
obtencidn y el licenciatario en la explotacion comercial de los derechos
de obtencion ” (Resolucion de la Comision Nacional de la Competencia
de 4 de julio de 2013, expediente. S/312/10, caso Carpa Dorada y Club

de Variedades Vegetales Protegidas)***.

Para poder aplicar el
RECATT es necesario que el objeto del contrato susceptible de
aplicacion de la exencidn por categorias sea, para el caso que nos
compete, la transferencia de un derecho de obtencion vegetal. Esta
cuestion es de especial interés, debido a la posibilidad de que el

contrato pueda quedar subsumido en diferentes Reglamentos de

22 MARTI MOYA, V., “La explotacion de variedades vegetales mediante licencia,
derechos del obtentor y derecho de la competencia”, en PALAU RAMIREZ, F.,
MARTI MIRAVALLS, J., Retos en el sector agroalimentario: regulacion,
competencia y propiedad industrial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 131-133.
En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C.,
Lizenzvertrége..., op. cit., pp. 60-63; KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op. cit., pp.
32-33; METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 315.

243 GROPB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 447.

244 En este sentido, en nuestra doctrina, véase PALAU RAMIREZ, F., “Derecho...”,
op. cit, p. 914 y 928. Igualmente, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D,
OSTERRIETH, C., Lizenzvertrige..., op. cit, pp. 4 y 63; KOHLER, M.,
Lizenzvertrags..., op. cit., p. 33; METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op.
cit., p. 315. De igual forma, en la doctrina francesa, véase PETIT, N., Droit Européen
de la Concurrence, 3* edicion, LGDJ Lextenso, Paris, 2020, p. 808.
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exencion por categorias cuando, por ejemplo, se integren clausulas que
habiliten exclusivamente la comercializacion del bien licenciado en
cuyo caso pueda entrar en juego la aplicacion del Reglamento (UE)
2022/720 de la Comision de 10 de mayo de 2022 relativo a la
aplicacion del articulo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento
de la Union Europea a determinadas categorias de acuerdos verticales

y practicas concertadas, al que me referiré més adelante®®.

La exencion por categorias contenida en el RECATT se aplica, en el
caso de empresas que sean competidoras, a los acuerdos de licencia en
los que la cuota de mercado combinada de las empresas no supere el
20% vy, en el caso de empresas no competidoras, cuando la cuota de
mercado de cada una de las empresas que fije el acuerdo no supere el
30% (art. 3 RECATT)?**. Cuando el RECATT configura los umbrales
de cuota de mercado para aplicar la exencion por categorias, determina
que estos se analizaran respecto del mercado o mercados de referencia
(art. 3 RECATT). Si se atiende a las definiciones establecidas por el
RECATT, el mercado de referencia sera la combinacion del mercado
de productos o de tecnologias de referencia con el mercado geografico
de referencia [art. 1.1.m) RECATT]**". En materia de obtenciones
vegetales para delimitar el mercado de referencia resulta de interés

remitirse a lo establecido en la Decision de la Comision Europea, de

245 PFAFF, D., OSTERRIETH, C., Lizenzvertrige..., op. cit., pp. 65-66; KOHLER,
M., Lizenzvertrags..., op. cit., p. 33.

246 En este sentido, en nuestra doctrina, véase PALAU RAMIREZ, F., “Derecho...”,
op. cit., pp. 914-915. Igualmente, en la doctrina alemana véase KOHLER, M.,
Lizenzvertrags..., op. cit., p. 35.

247 MEISELLES, M., WHARTON, H., International..., op. cit., pp. 397-398.
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12 de noviembre de 2009, asunto N.° COMP/M.5675
«Syngenta/Negocio de Semillas Girasol Monsantoy, publicada como
consecuencia de la existencia de una concentracion economica. En este
sentido, la Decision establecid que el mercado tecnologico y de
productos, en materia de obtenciones vegetales, hace referencia, por un
lado, al “mercado de insumos de variedades o de produccion y venta
de semillas de girasol” y, por otro lado, al “mercado de multiplicacion
de semillas para la comercializaciéon de los productos de cosecha
hibridos”. De manera que cuando se haga referencia al mercado
tecnologico y de productos en materia de obtenciones vegetales, se
debera diferenciar entre el mercado en el que se producen y realizan
ventas del material de produccidn y reproduccion y el mercado en el
que se multiplica y comercializa el producto de la cosecha o, lo que
seria lo mismo, se debera diferenciar entre la “licencia de variedades
parentales para conseguir semillas base de las de productos de la

cosecha hibridos”?*8,

Pero, aun cumpliendo los requisitos de cuota, el RECATT excluye la
exencion de determinados acuerdos por razon del objeto. Asi, no se
podra aplicar la exencion por categorias cuando dos empresas
competidoras, directa o indirectamente, por si solas o fruto de la
combinacion con otros factores de las partes, pacten acuerdos en los
que se establezcan restricciones a las partes para determinar los precios
de venta de sus productos, se establezcan limitaciones en la produccion

“salvo las limitaciones de la produccion de productos contractuales

28 PALAU RAMIREZ, F., “Derecho...”, op. cit., pp. 929-930.
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impuestas al licenciatario en un acuerdo no reciproco o impuestas a
uno solo de los licenciatarios en un acuerdo reciproco”, se establezcan
asignaciones de los mercados o de los clientes, se establezcan
limitaciones a la capacidad de licenciatario para poder explotar los
derechos de tecnologia objeto del contrato o restricciones a la
investigacion y desarrollo de la tecnologia salvo que dicha limitacion
sea necesaria para evitar la revelacion a terceros de los conocimientos

objeto de licencia (art. 4.1 RECATT)?®.

Tampoco se aplicara la exencion por categorias cuando dos empresas
no competidoras, directa o indirectamente, por si solas o fruto de la
combinacion con otros factores de las partes, pacten acuerdos en los
que se establezcan restricciones para determinar los precios de venta a
terceros, salvo que se fijen precios maximos y precios recomendados
siempre y cuando estos no sean precios de venta fijos o minimos
impuestos de una parte a otra, clausulas que establezcan limitaciones
territoriales que afecten a los clientes que puede vender el licenciatario
o0 a las ventas pasivas o clausulas en las que los licenciatarios miembros
de un sistema de distribucion selectiva que operen en el comercio al
por menor limiten la realizaciéon de ventas activas o pasivas a los
usuarios finales, “sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a un
miembro del sistema que opere fuera de un lugar de establecimiento
autorizado” (art. 4.2 RECATT). En aquellos casos en que las empresas,
en origen, no eran competidoras, pero con posterioridad a la firma del

contrato lleguen a serlo, les seran de aplicacion las normas relativas a

24 MEISELLES, M., WHARTON, H., International..., op. cit., p. 399.
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empresas no competidoras, salvo que se produzca alguna modificacion
sustancial del contrato de licencia cuando sean competidoras, en cuyo

caso se aplicardn las normas aplicables a las empresas competidoras

(art. 4.3 RECATT)>.

A estas restricciones por el objeto que impiden la aplicacion de la
exencion y conllevan, en principio, la nulidad del contrato, deben
afladirse las restricciones por el objeto cuya inclusion llevan, a priori,
la nulidad de dichas clausulas contractuales (art. S RECATT), entre las
que se encuentran las clausulas de retrocesion y las clausulas de no
oposicion frente a la validez de los derechos que ostenta el

licenciante®'.

Asimismo, el RECATT permite a la Comision
reservarse el derecho para retirar la exencion por categorias a
determinados supuestos concretos en los que, a pesar del cumplimiento
de los requisitos de la exencion, considere que se producen efectos

restrictivos de la competencia (art. 6 RECATT).

Vinculado al Reglamento 316/2014 estan las Directrices, de 28 de
marzo de 2014, relativas a la aplicacion del articulo 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Unién Europea a los acuerdos de transferencia
de tecnologia (en adelante Directrices RECATT) que exponen los
principios aplicables para evaluar los acuerdos de transferencia de
tecnologia conforme al articulo 101 del Tratado de Funcionamiento de

la Union Europea. En estas Directrices, entre otros muchos aspectos,

250 pALAU RAMIREZ, F., “Derecho...”, op. cit., pp. 914-915; MEISELLES, M.,
WHARTON, H., International..., op. cit., p. 399.

251 RODILLA MARTI, C., “Patentes y clausulas de no oposicion en acuerdos de
resolucion de conflictos”, La LEY mercantil, n.° 43, 2018, pp. 2-4.
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se establece una definicion del mercado (apartados 19 a 26 Directrices
del RECATT); se configuran las pautas para diferenciar entre
competidores y no competidores (apartados 27 a 39 Directrices del
RECATT); se desarrolla el ambito de aplicacion y la duracion del
Reglamento 316/2014 (apartados 44 y ss. Directrices del RECATT); se
definen con mayor detalle los umbrales de cuota de mercado de la
salvaguardia regulatoria (apartados 79 a 93 Directrices del RECATT);
se desarrollan las restricciones de la competencia especialmente graves
establecidas en el articulo 4 del RECATT (apartados 94 a 127
Directrices del RECATT); se desarrollan la restricciones excluidas del
Reglamento establecidas en el articulo 5 del RECATT (apartados 128
a 143 Directrices del RECATT); se detalla la aplicacion de la exencion
individual del articulo 101 apartado del TFUE, cuando no sea de
aplicacion la exencion por categorias establecida en el RECATT
(apartados 156 y ss. Directrices del RECATT); o cuestiones relativas
al tratamiento de los consorcios tecnologicos (apartados 244 a 273

Directrices del RECATT)*2,

4. Reglamento (UE) 2022/720 de la Comision de 10 de mayo de
2022 y sus Directrices de aplicacion.

El RECATT se extiende a los contratos de licencia en los que concurra
la transferencia de una determinada tecnologia, sin embargo, no
trasciende a los acuerdos realizados entre un licenciatario y un

comprador (apartado 76 Directrices RECATT). Por ello, para realizar

252 Qobre esta cuestion, véase GUERRERO GAITAN, M., Los contratos de
transferencia internacional de tecnologia. América Latina, Estados Unidos y la
Union Europea, Universidad de Externado de Colombia, Bogota, 2014, pp. 278-279.
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un andlisis antitrust sobre este tipo de contratos de licencia se debera
atender a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2022/720 de la Comision
de 10 de mayo de 2022 relativo a la aplicacion del articulo 101,
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unidén Europea a
determinadas categorias de acuerdos verticales y practicas concertadas
(en adelante Reglamento 2022/720 o RECAV). Este Reglamento entrd
en vigor el dia 1 de junio de 2022 como reemplazo del Reglamento
(UE) N.°330/2010 de la Comision de 20 de abril de 2010 relativo a la
aplicacion del articulo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento
de la Union Europea a determinadas categorias de acuerdos verticales

y practicas concertadas que expird el dia 31 de mayo de 2022.

El Reglamento 2022/720, al igual que su predecesor, establece una
exencion por categorias consistente en la no aplicacion del articulo 101
apartado 1 del TFUE a determinados acuerdos verticales que sean
restrictivos de la competencia (art. 2 Reglamento 2022/720). En lo que
al presente trabajo respecta, resulta de interés recordar que la
aplicacion de este Reglamento se centra exclusivamente en las
modalidades de contrato de licencia de distribucion de obtenciones
vegetales y los contratos de sublicencia que tienen por objeto la
colaboracion entre el titular de los derechos de obtencion y el
licenciatario en la explotacion comercial de los derechos de obtencion,
toda vez que para el resto de las modalidades de licencia serd de

aplicacion lo dispuesto en el ya mencionado RECATT?,

2% DE LA VEGA GARCIA, F., “Conductas prohibidas en la distribucion de
productos derivados de variedades vegetales que contengan derechos de propiedad
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La exencion por categorias contenida en el Reglamento 2022/720 se
aplica cuando las cuotas de mercado del comprador y el proveedor no
superen el 30% del mercado de referencia en que adquieren o venden
bienes o servicios respectivamente (art. 3 Reglamento 2022/720). El
calculo de los umbrales de cuota de mercado del proveedor se obtendra
sobre la base de los datos del valor de las ventas en el mercado [art.
8.a) Reglamento 2022/720]. La cuota de mercado del comprador se
calculara sobre la base de los datos del valor de las compras en el
mercado [art. 8.a) Reglamento 2022/720]. Si no es posible disponer de
esa informacion, podra utilizarse otro tipo de datos como, por ejemplo,
los volimenes de ventas y de compras en el mercado [art. 8.a)
Reglamento 2022/720]. Sin embargo, aun cumpliendo los requisitos de
cuota, el Reglamento 2022/720 excluye la aplicacion de la exencidon
por categorias a determinados acuerdos por razon del objeto,
considerados como restricciones especialmente graves que conllevan,
en principio, la nulidad del contrato (art. 4 Reglamento 2022/720). A
estas restricciones deben afiadirse las restricciones por el objeto cuya
inclusion llevan, a priori, 1a nulidad de dichas cldusulas contractuales
como, por ejemplo, las clausulas de no competencia, directa o
indirecta, cuya duracion sea indefinida o exceda de cinco afios (art. 5

Reglamento 2022/720)*4.

intelectual”, en PALAU RAMIREZ, F., MARTI MIRAVALLS, J., Retos en el sector
agroalimentario: regulacion, competencia y propiedad industrial, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2022, p. 84. Igualmente, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D.,
OSTERRIETH, C., Lizenzvertrdge..., op. cit., p. 66.

254 Asi se ha considerado, sobre el Reglamento 330/2010, en MEISELLES, M.,
WHARTON, H., International..., op. cit., pp. 142-143; BAEL & BELLIS, V.,
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Relacionado con el Reglamento 2022/720 estan las Directrices, de 30
de junio de 2022, relativas a las restricciones verticales (en adelante
Directrices Reglamento 2022/720), que establecen los principios para
evaluar los acuerdos verticales con arreglo al articulo 101 del Tratado
de Funcionamiento de la Unidon Europea. En las Directrices del
Reglamento 2022/720 se establecen, entre otras muchas cuestiones,
una serie de acuerdos que quedan excluidos del ambito de aplicacion
del articulo 101.1 TFUE como, por ejemplo, los acuerdos de menor
importancia (apartados 23 y ss. Directrices Reglamento 2022/720); se
desarrolla el ambito de aplicacion del Reglamento 2022/720,
delimitando, entre otras, la consideracion de acuerdo vertical
(apartados 48 y ss. Directrices Reglamento 2022/720); los limites a la
aplicacion del Reglamento 2022/720 (apartados 69 y ss., Directrices
Reglamento 2022/720); las relaciones con otros reglamentos de
exencion por categorias (apartados 110 a 114 Directrices Reglamento
2022/720); se desarrollan las restricciones especialmente graves del
articulo 4 del Reglamento 2022/720 (apartados 177 y ss. Directrices
Reglamento 2022/720); se desarrollan igualmente las restricciones
excluidas del Reglamento 2022/720 establecidas en su articulo 5
(apartados 246 y ss. Directrices Reglamento 2022/720); o los procesos
de retirada e inaplicacidon de la exencidn por categorias (apartados 256

y ss. Directrices Reglamento 2022/720).

Competition Law of the European Union, 6* edicion, Wolters Kluwer, Reino Unido,
2021, p. 220. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase PETIT, N., Droit...,
op. cit., p. 794.
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5. Otros Reglamentos.

Aunque exceda del objeto del presente trabajo, interesa mencionar un
Reglamento de exencion por categorias aplicable a acuerdos de
caracter horizontal, al establecer disposiciones sobre la concesion de
licencias al hilo de determinados acuerdos de investigacién y
desarrollo establecidos para configurar un consorcio tecnoldgico con
el objetivo de crear y explotar un derecho de obtencion vegetal. Para
ello, en lugar del RECATT, se deberd tener en consideracion las
disposiciones del Reglamento (UE) N.° 1217/2010, de 14 de diciembre
de 2010 relativo a la aplicacion del articulo 101, apartado 3, del Tratado
de Funcionamiento de la Union Europea a determinadas categorias de
acuerdos de investigacion y desarrollo®>. Sobre este Reglamento es
necesario matizar que originalmente estaba previsto que su validez
fuera hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, ha sido objeto de
prorroga y permanecera vigente hasta el proximo 30 de junio de

20239,

Su aplicacion e interpretacion vendra complementada por las
Directrices sobre la aplicabilidad del articulo 101 del Tratado de

Funcionamiento de la Union Europea a los acuerdos de cooperacion

255 Publicado en Diario Oficial de la Union Europea L 335/36, en fecha 18.12.2010
(en adelante Reglamento 1217/2010).

236 La prorroga del Reglamento 1217/2010 se establece en el articulo 1 del
Reglamento (UE) 2022/2455 de la Comision de 8 de diciembre de 2022 por el que se
modifica el Reglamento (UE) N.° 1217/2010 relativo a la aplicacion del articulo 101,
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea a determinadas
categorias de acuerdos de investigacion y desarrollo.

153



Régimen juridico

horizontal®’, cuya reforma no debe tardar de salir adelante como
prueba de la publicacion del proyecto de Directrices sobre la
aplicabilidad del articulo 101 del Tratado de Funcionamiento de la
Uniodn Europea a los acuerdos de cooperacion horizontal del pasado 19
de abril de 2022 (2022/C 164/01)*®. La mencion a estas Directrices es
igualmente oportuna dada su aplicacion ante la posible existencia de
intercambios de informacion entre el licenciante y el licenciatario. Su
estudio nos permitira vislumbrar que tipos de intercambio de
informacion podran realizarse ya sea porque la legislacion especial en
materia de obtenciones vegetales lo permite como porque no suponen
la generacion de una conducta restrictiva de la competencia. Sin
embargo, no debe olvidarse que el tipo de relacién que vincula al
titular-licenciante con el licenciatario es de caracter vertical, de manera
que, aunque las Directrices horizontales cataloguen que el intercambio
de informacién representa un ilicito antitrust en relacion con la
licencia, no podra afirmarse que el intercambio es restrictivo de la
competencia ya que se debera atender a los efectos que éste tiene sobre

el mercado y, por consiguiente, analizar caso por caso.

V. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION.

Nuestra jurisprudencia, ha analizado, en diferentes ocasiones, la

aplicacion de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales

257 Publicado en Diario Oficial de la Unién Europea 2011/C 11/01, en fecha
14.1.2011 (en adelante Directrices horizontales).
238 Pyublicado en Diario Oficial de la Unién Europea de 19.4.2022 (C164/1).
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de la contratacion (en adelante LCGC)*>, a los contratos concertados
por quien no ostenta la condicion legal de consumidor o usuario (ad ex.
STS nim. 227/2015 de 30 de abril*®’, STS niim. 149/2014 de 10 de
marzo®!). Esta Ley, como bien testimonia nuestra jurisprudencia, no
establece un régimen uniforme para las condiciones generales. Las
normas relativas a la incorporacion (arts. 5y 7 LCGC) e interpretacion
(art. 8 LCGC) son aplicables a todas las condiciones generales; sin
embargo, el régimen de nulidad de las condiciones generales es distinto
en funcion de si se ha celebrado con un consumidor o a un empresario

(STS niim. 227/2015 de 30 de abril).

Cuando alguna de las partes del contrato, aunque se incorpore por
adhesion, no sea un consumidor o usuario, la nulidad contractual sera,
en todo caso, por contrariedad a una norma imperativa o prohibitiva
del Cdédigo Civil (art. 8 LCGC). En cambio, cuando el contrato se
celebre con un consumidor se aplicard también el régimen de nulidad
por abusividad establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias (en adelante TRLGDCU)?®2. De ello se extrae que la
nulidad de las clausulas abusivas es una técnica de proteccion de
aquellos contratantes que ostenten la condicion de consumidor o

usuario. En caso de que en el contrato no concurran ni consumidores

259 Publicada en BOE ntim. 89, de 14/04/1998. Referencia;: BOE-A-1998-8789.
2600 RJ 2015/2019; ECLI:ES:TS:2015:1923.

261 RJ2014/1467; ECLI:ES:TS:2014:853.

262 pyblicada en BOE num. 287, de 30/11/2007. Referencia BOE-A-2007-20555.
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ni usuarios, el control de contenido de las condiciones generales se
realizara de igual forma que en las cldusulas negociadas; esto es
conforme a las disposiciones del articulo 1255 del Cédigo Civil y, en

especial, las normas imperativas (STS nim. 227/2015 de 30 de abril).

En el caso de contratos entre empresarios, como ocurrird en la mayor
parte de contratos de licencia del derecho de obtencion vegetal, cuando
se utilicen condiciones generales y alguna de las partes se incorpore al
contrato por adhesion, se aplicard el control de incorporacion
mencionado y el de nulidad del Codigo Civil (art. 8.1 LCGC; STS num.
227/2015 de 30 de abril).

VI.  NORMATIVA SOBRE AUTORIZACION DE
COMERCIALIZACION.

Aunque tampoco sea objeto del presente trabajo, si que es necesario
hacer una breve mencién a una serie de Leyes cuyo cumplimiento es
necesario para poder comercializar el material vegetal licenciado. En
este sentido, para poder comercializar una variedad vegetal, esta debera
estar inscrita en el Registro de Variedades Comerciales conforme a lo
dispuesto en el articulo 5 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas
y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos (en adelante Ley
30/2006 o LSPV?%3), desarrollada por el Real Decreto 170/2011, de 11
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general técnico de

control y certificacion de semillas y plantas de vivero (en adelante

263 Publicada en BOE nim. 178, de 27/07/2006. Referencia: BOE-A-2006-13555.
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RLSPV?%%). Esta exigencia de inscripcion no solamente seré a efectos
de la comercializacion, sino también para la produccion destinada a la
comercializacion (art. 5 LSPV)?%°. De igual forma que se deberan
respetar las disposiciones de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de
sanidad vegetal?®®, en concreto, se debera desinsectar, desinfectar,
inmovilizar, destruir, transformar, enterrar o someter a cualquier otra
medida profilactica los vegetales y sus productos, asi como el material
con ellos relacionado, que sea o pueda ser vehiculo de plagas [art. 18.
b) Ley de sanidad vegetal]. Asimismo, el material vegetal debera
cumplir con las exigencias del Real Decreto 929/1995, de 9 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificacion
de plantas de vivero de frutales, cuyo cumplimiento se identificara
mediante la incorporacion de una etiqueta en los sacos o bolsas en los

que se transporte®®’.

VII. LEY APLICABLE.

La necesidad de determinar la ley aplicable del contrato de licencia
viene exigida por la existencia de un elemento de extranjeria como

puede ser la concurrencia de dos partes ubicadas en diferentes paises a

264 publicada en BOE num. 37, de 12/02/2011. Referencia: BOE-A-2011-2705.

265 GARCIA VIDAL, A., “La proteccion...”, op. cit., p. 234.

266 Pyblicada en BOE niim. 279, de 21/11/2002, referencia BOE-A-2002-22649 (en
adelante Ley de sanidad vegetal).

267MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., p. 403. Igualmente, sobre esta
cuestion, véase CASAR FURIO, M E., “Variedades vegetales y autorizacion de
comercializacion”, en PALAU RAMIREZ, F., DE LA VEGA GARCIA, F., (Dirs.),
Claves del derecho sobre variedades vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp.
217-248.
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los que les son aplicables dos ordenamientos juridicos distintos>®%. Para
su determinacion es necesario remitirse al Reglamento (CE) N.°
593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) [en
adelante Reglamento Roma I]. Este Reglamento establece los
mecanismos para resolver un conflicto de leyes suscitado sobre
obligaciones contractuales en materia civil y mercantil; en particular,
el contrato de licencia internacional (art. 1 Reglamento Roma I)*%°.
Aunque parezca de menor importancia, es necesario advertir la
importancia de asegurarse de la validez de las disposiciones del
contrato en los ordenamientos juridicos de los paises afectados por la

operacion prevista y la posibilidad de exigir su ejecucion®’’,

Ante la existencia de un conflicto de leyes regira la ley elegida entre
las partes (principio de la autonomia de la voluntad ex. art. 3
Reglamento Roma I y art. 10.5 CC)*’!. De forma que las partes podran
designar libremente la ley aplicable a todo el contrato o solamente a
una parte del contrato (art. 3.1 Reglamento Roma I). Asimismo, las

partes del contrato podran modificar, en cualquier momento, la ley

268 MASSAGUER, J., El contrato..., op. cit., p. 105; LOBATO, M., Comentario...,
op. cit., pp. 775-776. Igualmente, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D.,
OSTERRIETH, C., Lizenzvertrdige..., op. cit., p. 12. De igual forma, en la doctrina
francesa, véase ABELLO, A., La licence..., op. cit., p. 156.

269 PFAFF, D., OSTERRIETH, C., Lizenzvertrige..., op. cit., p. 23; MCGUIRE, M.
R., Die Lizenz..., op. cit., p. 479.

210 ABELLO, A., La licence..., op. cit., p. 157.

27 MASSAGUER, 1., El contrato..., op. cit, p. 106; PALAO MORENO, G.,
Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnologia, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2020, p. 88. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase
PFAFF, D., OSTERRIETH, C., Lizenzvertrige..., op. cit., p. 23; KOHLER, M.,
Lizenzvertrags..., op. cit., p. 17.

158



El contrato de licencia de obtencion vegetal

elegida (art. 3.2 Reglamento Roma I). La determinacion de la ley
aplicable a los contratos de licencia internacional suele ser el
mecanismo al que se recurre habitualmente con el objetivo de
determinar como normativa aplicable la del lugar del titular del derecho
licenciado. Las partes incluiran expresamente en el contrato la ley que
sera aplicable al hipotético conflicto generado. No obstante, la eleccion
de la ley aplicable también podra realizarse de forma tacita siempre y
cuando se derive indiscutiblemente del clausulado del contrato o de su
contexto®’2. En caso de no pactarse expresamente la ley aplicable al
contrato, el acuerdo de sumision a una jurisdiccidn concreta no
representa un ejemplo de sumision tacita de sometimiento a una
determinada ley, simplemente serd un elemento mas para determinar la
ley aplicable. Ademas, la posibilidad de determinar la ley aplicable esta
limitada por la existencia de normas imperativas como, por ejemplo,

de defensa de la competencia (art. 3.3 Reglamento Roma I)?7>,

Si las partes no pactan la ley aplicable al contrato, el Reglamento Roma
I establece las reglas para su determinacion (art. 4 Reglamento Roma
I). Primeramente, relaciona los criterios para determinados tipos de
contratos como la compraventa de mercaderias o el contrato de
prestacion de servicios, pero no se incluye una solucion para los

contratos de licencia [art. 1. 4. a) — h) Reglamento Roma I]. La

272 PALAO MORENO, G., Arbitraje..., op. cit., pp. 89-91. Sobre la eleccidn tacita
de la ley aplicable, véase el trabajo de PENADES FONS, M., Eleccion tdcita de la
ley en los contratos internacionales, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, passim. En el
mismo sentido, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C.,
Lizenzvertrége..., op. cit., p. 23; KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op. cit., p. 18.

213 PALAO MORENO, G., Arbitraje..., op. cit., p. 91.
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imposibilidad de encuadrar al contrato de licencia en alguna de las
figuras establecidas en el articulo 4 apartado primero del Reglamento
Roma I, dada su compleja naturaleza juridica analizada supra, supone
que, ante la falta de acuerdo de la ley aplicable, se regira por la ley del
pais donde tenga la residencia habitual la parte que deba realizar la
prestacion caracteristica del contrato en el momento en que se celebre
(art. 4.2 Reglamento Roma I). Esto supondria la aplicaciéon de la ley
del pais en el que resida el titular-licenciante del derecho de obtencion
vegetal objeto de licencia dada su consideracion como “prestador
caracteristico . Sin embargo, se ha sefialado también que en algunos
casos en que, por ejemplo, se obliga al licenciatario a explotar la
licencia se le podria atribuir la condicién de prestador caracteristico®’.
En mi opiniodn, la aplicacion de este criterio es harto complicado porque
no puede desconocerse que la causa del contrato es la autorizacion de
uso para la explotacion del derecho por el licenciatario y raras veces la
obligacion de explotacion de este prevalecera sobre la obligacion del

licenciante de autorizar del uso.

Cuando el recurso al criterio del lugar de la prestacion caracteristica no
fuera posible se deberd recurrir a otros mecanismos. Concretamente al
denominado principio de proximidad, que aboga por aplicar la ley del
pais que presente vinculos mas estrechos con el contrato de licencia de

obtencion vegetal; como, por ejemplo, el pais de residencia de las

274 PALAO MORENO, G., Arbitraje..., op. cit, pp. 92-94; LOBATO, M.,
Comentario..., op. cit., pp. 775-776. Igualmente, en la doctrina alemana, véase
PFAFF, D., OSTERRIETH, C., Lizenzvertrdge..., op. cit., pp. 24-25; KOHLER, M.,
Lizenzvertrags..., op. cit., pp. 18-19.
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partes o pais en el que esté protegido el derecho de obtencion vegetal
(art. 4.3 y 4 Reglamento Roma I). La via del criterio de la proximidad
plantea escenarios complejos y de inseguridad juridica, por lo que lo
mas apropiado seria determinar, en el momento de la formalizacion del
contrato, la ley aplicable conforme a la voluntad de las partes (art. 3

Reglamento Roma I)?7°.

Definidos los criterios para determinar la ley aplicable resulta
necesario matizar su dmbito de aplicacion. En concreto, la ley aplicable
al contrato de licencia internacional afectard a su interpretacion, al
cumplimiento de las obligaciones que genere, al incumplimiento de sus
obligaciones, a su extincion, a la prescripcion y caducidad y a las
consecuencias de la nulidad del contrato (art. 12.1 Reglamento Roma
I). Ahora bien, con independencia de la amplitud del ambito de
aplicacion de la ley resultante, existen diferentes cuestiones a las que
necesariamente les seran de aplicacion otras leyes. En particular en lo
relativo a la capacidad de las partes o a las formas en que podra
ejecutarse el contrato (arts. 10.2 y 13 Reglamento Roma I). Por tltimo,
tampoco debe desdefiarse la implicacion de las leyes de policia
materializadas por el orden publico y demas normativa de caracter
imperativo que impide la aplicacion de la ley pactada en beneficio del

interés general (art. 9 Reglamento Roma I)*°.

273 PALAO MORENO, G., Arbitraje..., op. cit., pp. 94-95.
276 Tbid., pp. 97-99.
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CAPITULO CUARTO. ELEMENTOS, FORMACION Y
ESTRUCTURA DEL CONTRATO

En este capitulo se analizaran los elementos mas relevantes del
contrato de licencia de obtencion vegetal, asi como su formacién y las
principales clausulas que lo integran. Como elementos més relevantes
del contrato de licencia de obtencion vegetal se analizaran los
elementos personales, los elementos formales y, en ultimo lugar, los

elementos reales.

I. ELEMENTOS PERSONALES.

Los elementos personales que se dan en todo contrato de licencia de
derechos de propiedad industrial, en general, y obtenciones vegetales,
en particular, son la figura del licenciante y del licenciatario, a quienes
les son de aplicacion las normas generales sobre capacidad

configuradas para las personas -fisicas o juridicas->"".

1. Licenciante

El licenciante es la persona -fisica o juridica- habilitada para autorizar
aun tercero (denominado licenciatario), para explotar, en este caso, un
derecho de obtencion vegetal®’®. 4 priori, el licenciante debera ser el

titular del derecho de obtencién vegetal también conocido como

277 ORTUNO BAEZA, M2 T., La licencia..., op. cit., pp. 241-242.
278 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., p. 187; ORTUNO BAEZA,
M2 T., La licencia..., op. cit., p. 242.
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obtentor o fitomejorador profesional [art. 1 letra iv) CUPOV, art. 11
ROV, arts. 3y 10 LOV, § 8.1 SortG, art. 101 CPit]*”°. Sin embargo,
también puede darse el caso en el que el licenciante no sea el titular
del derecho licenciado, pero ostente un derecho de explotacion sobre
el derecho de obtencion vegetal o un encargo para conceder licencias,

como se vera mas adelante.

a. Titular (obtentor).

Se considera obtentor (Ziichter, Costitutore) a la persona que haya
creado una variedad -o sus derechohabientes o causahabientes-, la
persona que haya descubierto y puesto a punto una variedad
(Entdecker, Scopritore) -o sus derechohabientes o causahabientes-, el
empleador de aquella persona que hubiera creado o descubierto una
variedad o la persona que haya encargado la creacion o descubrimiento
de una variedad vegetal [art. 1 letra iv) CUPOV, art. 11 ROV, arts. 3
y 10 LOV, § 8.1 SortG, art. 101 CPit]**’. De esta definicion se infieren
diferentes situaciones en las que puede concurrir la figura del obtentor,

por lo que, a continuacion, se analizaran los diferentes supuestos.

279 GOMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, op. cit., p. 114; GARCIA VIDAL,
A., “El derecho a la proteccion de la variedad vegetal por medio de una obtencion
vegetal”, en GARCIA VIDAL, A., Derecho de las Obtenciones Vegetales, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2017, pp. 451-453.

20 GARCIA VIDAL, A., “El derecho...”, op. cit., pp. 454-458; QUINTANA
CARLO, I, “El...”, op. cit., p. 97. En el mismo sentido, en la doctrina comparada,
véase WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., pp. 27-28; VAN DER KOOIJ, P.A.C.E., Introduction..., op.
cit., pp. 23-24; BYRNE, N., Commentary..., op. cit., pp. 19-20. Igualmente, en la
doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht...,
op. cit, p. 226; KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit, p. 141;
METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 176.
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En el primer caso, serd considerado como obtentor aquella persona que
con sus propios medios cree una variedad vegetal como resultado de
una actividad de fitomejoramiento. El legislador aleman distingue de
la figura del obtentor al creador u obtentor original -
Ursprungsziichter- que es la persona qué organizé e implementd los
procesos necesarios para crear la nueva variedad (§ 8.1 SortG). La
actividad clésica de fitomejoramiento se materializaba en el cruce y
seleccion de plantas para obtener nuevas variedades vegetales. Sin
embargo, en la actualidad la seleccion de plantas puede venir
complementada por nuevos métodos de edicion génica (ad ex.
organismos genéticamente modificados, ingenieria  genética
recombinante, método CRISPR/CAS9, clonacién de genes) que
permiten obtener variedades mas resistentes a plagas y con mejores
condiciones organolépticas. Con todo, la doctrina alemana incide en
que el esfuerzo intelectual de identificacion y seleccion que requiere
la creacidbn de una variedad vegetal, con independencia de la
utilizacién de una determinada técnica de edicion genética, implica
que solo podran ser obtentores originales las personas fisicas; no
obstante, la titularidad del derecho podrd ostentarla una persona

juridica!.

281 KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit, p. 141; NIRK, R,
ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., pp. 226-227; LEBMANN,
H., WORTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., pp. 34-36. Igualmente, sobre
algunas cuestiones relacionadas con el método CRISPR/CAS9, véase RODAS
PAREDES, P., “La edicion genética CRISPR/CAS9 aplicada a las variedades
vegetales, revolucion en marcha”, en PALAU RAMIREZ, F., MARTI
MIRAVALLS, J., Retos en el sector agroalimentario: regulacion, competencia y
propiedad industrial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 321-331.
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Por otra parte, resulta algo méas complejo el segundo supuesto relativo
al descubrimiento y ulterior puesta a disposicion del material vegetal.
Conforme a la doctrina alemana, el descubrimiento consiste en
encontrar una nueva variedad, por busqueda o casualidad, que
contenga propiedades que antes se desconocian, pero que
objetivamente ya estaban presentes en la naturaleza; es muy
importante que la nueva variedad se cree en la naturaleza sin

intervenciéon humana®®?

. En este sentido, resulta esclarecedor lo
establecido en las Notas explicativas, sobre la definiciéon de obtentor
con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, adoptadas por
el Consejo de la UPOV en su cuadragésima séptima sesion ordinaria
el 24 de octubre de 20133 que aclaran que el simple descubrimiento
no dard lugar al derecho del obtentor, pero el descubrimiento
adicionado con la ulterior puesta a punto del material vegetal para
lograr la variedad vegetal si podré ser susceptible de protegerse por el
sistema de obtenciones vegetales®®*. Por lo tanto, para proteger una
variedad vegetal descubierta, necesariamente se deberan realizar

cambios sobre ¢ésta para poder protegerse por el sistema de

obtenciones, ya que el simple descubrimiento queda fuera del ambito

282 LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 36;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 141.

283 Documento UPOV/EXN/BRD/1 adoptado por el Consejo en su cuadragésima
séptima sesion ordinaria el 24 de octubre de 2013.

288 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., p. 278; GARCIA VIDAL, A.,
“El derecho...”, op. cit., p. 452. En el mismo sentido, en la doctrina comparada,
véase WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 30.
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de los “esfuerzos intelectuales sistematicos ?%. En este sentido, la
doctrina comparada entiende que los actos de puesta a punto del
material vegetal descubierto pueden consistir en erradicar una
enfermedad o fijar un rasgo fenotipico deseable, para que la variedad
vegetal sea comercialmente viable?¢. Sobre esta cuestion, la doctrina
alemana incide en que el descubrimiento no debe darse
necesariamente en la naturaleza, sino que podra surgir en el campo de
prueba de un fitomejorador, en una instalacion de propagacion, en un
vivero o en un jardin privado; en los que la mayoria de los
descubrimientos realizados se refieren a mutaciones de variedades

27 Todo ello, nos permite concluir que la mera

reproducidas
observancia y descubrimiento de una nueva variedad, por si solas, no
daran lugar a un derecho de obtencion vegetal. En este sentido, resulta
de interés mencionar que la India no vincula en su normativa
especifica sobre obtenciones vegetales la figura del descubridor a la

de obtentor, sino que les otorga tal calificacion a los agricultores®®®,

En el tercer supuesto definido anteriormente, se contempla la
posibilidad de considerar como obtentor al empleador que haya
encargado el trabajo de creacion o descubrimiento de la variedad

vegetal [art. 1. iv CUPOV, art. 11.4 ROV y art. 10.5 LOV, art. 101.1.b)

25 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., p. 278. Igualmente, en la doctrina
alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 179.

286 WURTENBERGER, G., VAN DER KOOI1J, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 30.

2T NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 227.

288 HANCHINAL, R. R., GANESH, R., Protection of Plant Varieties &
Farmers 'Rights. Law, Practice & Procedure, Eastern Law House, Kolkata, 2018, p.
49.
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CPit]. Esta consideracion permite desglosar diferentes supuestos de
obtencion de variedades vegetales protegidas, toda vez que una
persona (fisica o juridica) podra encargar la creacion o descubrimiento
y, ulterior, desarrollo de nuevas variedades a una persona fisica o
juridica (publica o privada), al igual que podra colaborar con otras
personas fisicas o juridicas en la creacion o descubrimiento y puesta a

disposicion de una nueva variedad.

En el supuesto de la solicitud de creacion o descubrimiento de una
obtencién vegetal a un trabajador por cuenta ajena (también
denominadas obtenciones laborales), seran aplicables las
disposiciones establecidas en el ordenamiento nacional en el que se
realice dicho encargo (art. 11.4 ROV). Ello implica que, en nuestro
ordenamiento juridico, sera de aplicacion la normativa aplicable a la
relacién de servicios de que se trate y, en su defecto, se aplicara
supletoriamente la regulacion de las invenciones laborales, contenida
en el Titulo IV de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (art.
10.5 LOV). Sorprende que tanto el Reglamento 2100/94 como la Ley
3/2000 se centren exclusivamente en el encargo realizado a
trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, la doctrina especializada
en la materia ha considerado que esta disposicion debera hacerse
igualmente extensible a los contratos por prestacion de servicios, asi
como a los funcionarios publicos. Asimismo, la remision establecida

a la Ley de Patentes de 1986 debera entenderse a la Ley que esté
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vigente en el momento de la interpretacion del precepto, en este caso

ala Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes?®’.

Ante la existencia de una obtencidon laboral, perteneceran al
empresario las variedades vegetales creadas por un trabajador durante
la duracion de su contrato de trabajo cuando su objeto sea de forma
explicita o implicita la creacion de una nueva variedad (art. 15 LP)>°.
En este sentido, es necesario diferenciar aquellas obtenciones
laborales desarrolladas bajo un contrato de trabajo, cuyo objeto de
forma explicita o implicita consiste en la obtencion de una nueva
variedad vegetal, de aquellas obtenciones laborales en las que la
creacion o descubrimiento de la variedad vegetal se realice por un
trabajador cuyo objeto del contrato laboral no es de forma explicita o

implicita, la obtencion de una nueva variedad vegetal. Ante la

concurrencia de este ultimo supuesto, el empresario podra decidir

289 GARCIA VIDAL, A., “El derecho...”, op. cit., pp. 455-464. Véase, igualmente,
en el mismo sentido, LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S.,
RODRIGUEZ CARRION, A. J., “La...”, op. cit., p. 82; CHANZA JORDAN D.,
“El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesion de las
obtenciones vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), La propiedad
industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2007, pp. 151-152.

2% GARCIA VIDAL, A., “El derecho...”, op. cit., p. 464; ARROYO APARICIO,
A., “Invenciones realizadas en el marco de una relacion de empleo o de servicio
(“Invenciones laborales”)”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO A.,
BERCOVITZ ALVAREZ, R. (Dirs.), La nueva Ley de Patentes, Thomson-Reuters
Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 129 y ss.; ARROYO APARICIO, A,
“Configuracion y régimen juridico de las invenciones de empleo o de servicios
(“invenciones laborales”) en la Ley de Patentes de 2015”, Revista Aranzadi
Doctrinal, N.° 8,2016, pp. 261 y ss.
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entre adquirir la titularidad del derecho o reservarse la posibilidad de

poder utilizar la variedad vegetal en el futuro?!.

Si el empresario decide asumir el derecho, deberda compensar
econdmicamente al trabajador que la haya obtenido, pudiendo
consistir esa compensacion en un porcentaje sobre los beneficios
futuros que se puedan obtener como consecuencia de la explotacion
del derecho. El trabajador dispone del plazo de 1 mes, desde la
creacion o descubrimiento y ulterior puesta a disposicion de la
variedad vegetal, para informar al empresario de la obtencion de la
nueva variedad (art. 18.1 LP). Recibida la comunicacion, el
empresario dispondrd de 3 meses para analizar y comunicar su
voluntad de asumir la titularidad de la nueva variedad vegetal o
reservarse el derecho para poder utilizarla en el futuro (art. 18.2 LP).
Si transcurridos los 3 meses desde la comunicacion del trabajador, el
empresario no contesta, caducard su derecho y el trabajador podra
solicitar la inscripcion del derecho de obtencion vegetal a su

nombre?”?,

Asimismo, salvo que se demuestre lo contrario, se presumira que las
variedades vegetales, cuya solicitud de proteccion se realice durante el
afio siguiente a la finalizacion del contrato de trabajo, fueron
realizadas durante la vigencia de la relacion laboral (art. 19.1 LP). De
manera que durante este periodo se deberd demostrar si la nueva

variedad -sobre la que solicita proteccion- pertenece al empresario por

21 GARCIA VIDAL, A., “El derecho...”, op. cit., p. 465.
292 Ibid., pp. 465-466.
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ser el resultado de su encargo realizado, de forma explicita o implicita,
al trabajador (art. 15 LP); o, si, por el contrario, la nueva variedad
puede pertenecer al trabajador por cuanto en su contrato de trabajo no
figuraba de forma explicita o implicita, el encargo consistente en
obtener una nueva variedad. Si se demostrara esta ultima circunstancia
el empresario podrd asumir la titularidad del derecho o reservarse la
posibilidad de utilizarlo en el futuro previa compensacion al
trabajador; o, si no cumple con los plazos mencionados supra, el
trabajador podra inscribir el derecho de obtencion vegetal a su nombre

(art. 17 LP)*?.

b. (sigue) Entidades y organismos publicos de investigacion.

El encargo para la creacion o descubrimiento y desarrollo de una
nueva variedad también puede realizarse a los empleados publicos, a
los que les seran, igualmente, aplicables las normas anteriormente
mencionadas (art. 20 LP). Sin embargo, cuando este encargo se realice
al personal investigador de las Universidades Publicas y de los Entes
Publicos de Investigacion, el derecho para solicitar la proteccion les
corresponderd a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido
en el ejercicio de sus funciones que les son propias, cualquiera que sea
la naturaleza de la relacion juridica por la que estén vinculados a ellas
(art. 21.1 LP). EI personal investigador dispondra del plazo de 3
meses, desde que concluya la creacion o descubrimiento y desarrollo

de la nueva variedad, para comunicar a su empleador (entidad u

293 GARCIA VIDAL, A., “El derecho...”, op. cit., p. 466.
171



Elementos, formacion y estructura del contrato

organismo publico) la obtenciéon de la nueva variedad (art. 21.2 LP).
Recibida la comunicacion, la entidad u organismo publico dispondra
de otros 3 meses para comunicar por escrito su voluntad respecto del
mantenimiento de sus derechos sobre la nueva variedad (art. 21.3 LP).
El personal investigador ostentard, en todo caso, un derecho para poder
participar de los beneficios que la entidad u organismo publico
obtenga como consecuencia de la explotacion del derecho obtenido
(art. 21.4 LP). Si transcurrido el plazo de 3 meses, el organismo o
entidad publica no se pronuncia, el personal investigador podra
solicitar la proteccion de la nueva variedad vegetal a su nombre (art.

21.3 in fine LP).

La participacion en los beneficios obtenidos por el Organismo Publico
de Investigacion o entidad del sector publico estatal por la explotacion
de los resultados de la investigacion ascendera al menos a un tercio de
tales beneficios para el personal investigador y técnico que haya
participado como autor o coautor de la invencion (art. 35.3 LCTI***).
En el caso de personal investigador y técnico al servicio de las
universidades publicas y de los organismos de investigacion de las
Comunidades Autonomas que haya participado como autor o coautor
de la invencion, las Comunidades Autonomas podran establecer otro

porcentaje minimo de participacion en los beneficios obtenidos, al que

294 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion.
Publicada en BOE num. 131, de 02/06/2011, referencia BOE-A-2011-9617 (en
adelante LCTI).
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se le aplicara de forma supletoria el porcentaje minimo de un tercio

(art. 35.3 in fine LCTI).

Si la Universidad o el organismo publico de investigacion decide
quedarse con la titularidad de la variedad vegetal y solicitar su
proteccion mediante un derecho de obtencion vegetal podria, entre
otras muchas opciones, explotarlo mediante la creacion de una
empresa de base tecnoldgica o spin-off en la que se integre como socio
o mediante la concesion de licencias?®>. En las reglas sobre
transmision de derechos a terceros de la Ley de la Ciencia, la
Tecnologia y la Innovaciéon se hace referencia expresa a las
obtenciones vegetales y se remite a la legislacion del patrimonio de las
Administraciones Publicas para resolver las dudas y lagunas que
puedan presentarse. Dicho esto, se permite transmitir el derecho de
obtencion vegetal mediante adjudicacion directa en determinados
supuestos, entre los que se haya la transmision de los derechos que por
sus peculiaridades (como es el caso de los derechos de propiedad
industrial), la limitacion de la demanda, la urgencia resultante de
acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operacion

proceda la adjudicacion directa [art. 36 bis h) LCTI].

25 JULIA IGUAL, J. F., PALAU RAMIREZ, F., MELIA MARTI, E., CORBERA
MARTINEZ, J., “Barreras al uso de formulas de emprendimiento social en el spin-
off'y start-up. El caso de las cooperativas y sociedades laborales”, CIRIEC-Esparia.
Revista Juridica de Economia Social y Cooperativa, N.° 41,2022, p. 241.
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¢. Supuestos de cotitularidad.

Como se ha comentado, en la mayoria de los supuestos el licenciante
sera el titular del derecho de propiedad industrial objeto del contrato
de licencia. Ahora bien, existen situaciones en las que el derecho de
propiedad industrial objeto del contrato pertenece proindiviso a varias
personas, por lo que se plantean algunas cuestiones relativas al

consentimiento de las partes para que el contrato sea eficaz y valido®*.

Los derechos sobre obtenciones vegetales, en su condicion de
derechos de propiedad industrial, podran pertenecer conjuntamente a
varias personas (art. 11 ROV, art. 10 LOV, § 8.1 SortG). La
posibilidad de ostentar de forma conjunta un derecho de obtencioén
vegetal habilita la configuracion de una comunidad de bienes?®’. Para
ello, simplemente serd necesaria la existencia de un derecho de
obtencion vegetal debidamente inscrito -si es un titulo europeo, en la
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (en adelante OCVV); y,
st es un titulo de proteccion nacional, en la Oficina Espafiola de
Variedades Vegetales (en adelante OEVV)- y que en la creacion o
descubrimiento y desarrollo de esa nueva variedad hayan participado
intelectualmente mas de 2 personas. Por tanto, el registro de la
variedad vegetal tendrd eficacia constitutiva e implicara que esta sea

298

oponible frente a terceros™”°. Dependiendo del momento en que surja

26 RONCERO SANCHEZ, A., EI contrato..., op. cit., p. 189. ,

27T DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit., p. 1028, VAZQUEZ LEPINETTE,
T., La cotitularidad de los bienes inmateriales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp.
60-61.

2% CURTO POLO, M.* M., “Cotitularidad...”, op. cit., p. 790.
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la situacion de cotitularidad, se diferencia entre una comunidad de

bienes originaria o derivativa?’.

Los supuestos de cotitularidad originaria se generaran cuando en el
momento de la concesion del titulo de obtencion vegetal concurran

300 Tomando como

varias personas como titulares del derecho
referencia la definicion otorgada de obtentor, se diferencian las

siguientes clases de cotitularidad originaria.

En el primer supuesto planteado, se debera verificar la existencia de
colaboracion entre los obtentores para obtener la variedad vegetal®®!.
Ello implica que cada una de las partes realice una aportaciéon de
caracter intelectual al resultado final**>. La colaboracion entre los
obtentores requiere de cierta calidad intelectual, sin ser exigible el
empleo de ningun método o técnica especial para la creacién o

descubrimiento®?3.

Seran considerados como obtentores aquellas
personas que hayan realizado una aportacion intelectual adecuada para
poder obtener el resultado esperado, sin necesidad de haber trabajado

en las mismas instalaciones; pudiendo ser obtentores aquellas

29 GRIMALDOS GARCIA, M2 1., La fitularidad conjunta de la marca.
Comunidad y marca, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 20; VAZQUEZ
LEPINETTE, T., La..., op. cit., p. 65; MARTIN ARESTI, P., “Principios...”, op.
cit., pp. 704-705; LOBATO, M., Comentario..., op. cit., pp. 720-721.

30 CURTO POLO, M.* M., “Cotitularidad...”, op. cit, p. 793; GRIMALDOS
GARCIA, M. 1., La..., op. cit., pp. 20-21.

301 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit, pp. 1028-1029; VAZQUEZ
LEPINETTE, T., La..., op. cit., pp. 69-73; MARTIN ARESTIL P., La..., op. cit., pp.
94-96.

32 LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 39.

303 METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 178; LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 39; NIRK, R., ULLMANN, E.,
METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 227.
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personas que han trabajado en lugares diferentes y de forma separada,
siempre que realicen una aportacion intelectual de calidad. No sera
exigible el cumplimiento de los requisitos de novedad, distintividad,
homogeneidad y estabilidad en cada una de las aportaciones
intelectuales realizadas por cada coinventor; siendo uUnicamente
exigible su cumplimiento en el resultado final. Esto es debido a que el
cumplimiento de los citados requisitos en cada aportacion intelectual

supondria la generacion de una pluralidad de variedades vegetales®**.

Mas alla de considerar como obtentores a las personas que realicen
aportaciones de carécter intelectual, podria plantearse otorgar tal
consideracion a aquella persona que exclusivamente aportara recursos
de caracter financiero para hacer posible la investigacion. En
principio, el mero financiador no seria considerado como coinventor
al no realizar ninguna aportacion de caracter intelectual. Sin embargo,
si se decidiera elaborar un acuerdo de colaboracion, en el que se le
atribuyera a la persona financiadora una parte de la titularidad de la
nueva variedad vegetal, en ese caso, si se le considerara como cotitular

del derecho®®.

En segundo lugar, ante el descubrimiento y ulterior puesta a
disposicion del material vegetal, para que se dé un supuesto de
cotitularidad, deberdn concurrir, como minimo, varias personas, esto
es, una persona debera encargarse de la observancia y descubrimiento

y otra de las tareas de preparacion y ulterior desarrollo de la variedad

304 LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 39.
35 VAZQUEZ LEPINETTE, T., La..., op. cit., p. 110.
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vegetal. Si se da esta situacion, se estard ante una comunidad de
derechos de obtencion vegetal por cuanto la observancia del primer
coinventor requiere de una esfuerzo intelectual para saber distinguir si
la variedad descubierta reune los requisitos de novedad, distintividad,
homogeneidad y estabilidad, y la segunda actuacion, también de
caracter intelectual, complementa la tarea de observancia y
descubrimiento que provoca el origen de la comunidad obtencion
vegetal, toda vez que ambas tareas, de caricter intelectual diferente,
contribuyen de manera conjunta a la obtencion de una nueva variedad

vegetal (art. 11.2 ROV)*%,

En tercer lugar, en los supuestos relativos al encargo de la creacion o
descubrimiento y ulterior desarrollo de una variedad vegetal, en
principio, como ya se ha comentado, la nueva variedad vegetal
pertenecera al empleador salvo que se pacte lo contrario y sin perjuicio

de los comentarios realizados supra al respecto.

Por su parte, la cotitularidad derivada o sobrevenida hace referencia a
la situacion de comunidad devenida con posterioridad a la concesion
del derecho de obtencidn vegetal. De manera que podra generarse una
situacion de cotitularidad sobrevenida cuando un unico titular de un
derecho de obtencion vegetal transmita la totalidad de sus derechos a
varias personas o cuando éste transmita una o varias cuotas a
diferentes personas. Estas transmisiones podran realizarse mortis

causa o inter vivos; por tanto, los cotitulares de una variedad vegetal

3¢ TEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 39;
METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 179.
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estaran facultados para ceder su cuota a sus derechohabientes o a sus
causahabientes (art. 23 ROV). El régimen juridico aplicable a la
cotitularidad derivada es el mismo que el aplicable a la cotitularidad

originaria (arts. 392 y ss. CC)*"".

El primero de los supuestos que podrian generar una situacion de
cotitularidad derivada seria cuando el titular de un derecho de
obtencion vegetal falleciera y se produjese su transmision mortis
causa. En este caso, la sucesion hereditaria del titular provocaria que
sus herederos le sucedieran en su posicion juridica, ostentando estos
ultimos los derechos que el titular fallecido tenia. El segundo de los
supuestos que podrd generar una situacion de cotitularidad
sobrevenida corresponde a aquellos casos en los que, en origen, el
derecho de obtencion vegetal correspondia individualmente a una sola
persona, pero su titular, transcurrido un tiempo, decidiera ceder sus
derechos, en lugar de a una sola persona, a varias personas o decidiera
transmitir una parte de su derecho, generandose, en consecuencia, una

situacion de comunidad?®®.

d. (sigue) Comunidad de bienes.

Una vez presentados los diferentes supuestos que pueden generar una

situacion de cotitularidad, interesa analizar la concesion de licencias

307 CURTO POLO, M.* M., “Cotitularidad...”, op. cit., pp. 794-800; GRIMALDOS
GARCIA, M2, 1, La..., op. cit., pp. 24-25; GARCIA VIDAL, A., “El derecho...”,
op. cit., p. 453; VAZQUEZ LEPINETTE, T., La..., op. cit., pp. 92-93; CURTO
POLO, M.* M., “Cotitularidad...”, op. cit., p. 794.

308 GRIMALDOS GARCIA, M2 I, La..., op. cit., p. 25. Sobre la sucesiéon de los
derechos de obtencion vegetal, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH,
H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 184
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por parte de una comunidad de bienes configurada sobre un derecho
de obtencion vegetal. Los comuneros, como miembros de la
comunidad, estaran facultados para utilizar la variedad vegetal comun
con independencia de la cuota que ostenten (art. 394 CC, § 743 Codigo
Civil aleman)*”. Por tanto, se reconoce un derecho solidario de los
participes sobre la variedad comun!?. Al hilo de esta afirmacion,
interesa plantear si el acto por el que se otorga una licencia sobre la
variedad vegetal comln es un acto de administracion o si, por el
contrario, se considera que es un derecho individual de cada participe
que les habilita para otorgar licencias al margen de la voluntad del
resto de comuneros’!!. La concesion de una licencia es un acto de
explotacion del derecho de obtencion vegetal y, por consiguiente,
puede considerarse integrada dentro del derecho de uso individual de
cada cotitular®'?>. Sin embargo, el RLOV dispone que, cuando las
cuotas de los participes sean iguales, se exigird la unanimidad de los
votos de todos los comuneros para poder conceder una licencia de
explotacion sobre la variedad objeto de comunidad (art. 17.1 RLOV);
y en el caso de que las cuotas de los comuneros presenten porcentajes

diferentes, se exigird, al menos, la mitad mas uno del porcentaje total

3% OBERGFELL, E. I, HAUCK, R., Lizenzvertragsrecht..., op. cit., p. 14.

310 DJEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit., pp. 1030-1031; VAZQUEZ
LEPINETTE, T., La..., op. cit.,, p. 283; GRIMALDOS GARCIA, M2 1., La..., op.
cit., p. 90.

311 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 189-190; GRIMALDOS
GARCfA, M2 1, La..., op. cit., p. 91, LOBATO, M., Comentario..., op. cit., p. 723.
312 Tgualmente, en nuestra doctrina, en materia de marcas, véase RONCERO
SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 191-192; GRIMALDOS GARCIA, M2,
L, La..., op. cit., pp. 91-92.
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de votos de la comunidad (art. 17.2 RLOV)*!3. Ello implica que sea
necesario respetar los regimenes de unanimidad o, en su caso,
mayoria, para poder conceder una licencia sobre el bien objeto de

d314

comunidad’’®. De manera que, la concesion de licencias por parte de

la comunidad se considera como un acto de administracion®'

,alaque
no le sera exigible la regla de la mayoria por cuanto prevalece el
sistema configurado en la normativa de obtenciones vegetales. Por lo
tanto, cuando cualquier comunero, conforme a su derecho individual
de explotacion, decida conceder una licencia sobre la variedad comun,
debera someter esa decision a la aprobacion del resto de los comuneros
en la que, conforme a los supuestos reflejados en el RLOV, se exigira
la unanimidad o la mayoria de los votos de la comunidad®'®. Estas
exigencias de la normativa especifica sobre obtenciones vegetales
difieren de la exigida en materia de marcas y patentes. La Ley de

marcas exige la mayoria de los votos de los participes para la

concesion de licencias (art. 46.1 LM). Sin embargo, la normativa de

313 CURTO POLO, M.* M., “Cotitularidad...”, op. cit, pp. 794-795; AMAT
LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., p. 208.

314 KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., pp. 269-278; GROB, M., Der
Lizenzvertrag..., op. cit.,p. 17.

315 Igualmente, en nuestra doctrina, en materia de marcas, véase RONCERO
SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 192-195; ORTUNO BAEZA, M*. T., La
licencia..., op. cit., p. 249. Asi también se ha considerado en la doctrina alemana,
como es de ver en GROP, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., p. 17.

316 AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., p. 208. De igual forma, pero en
materia de marcas, véase, en nuestra doctrina GRIMALDOS GARCIA, M 2. 1., La...,
op. cit., pp. 92-93; MARTIN ARESTI, P., “Principios generales”, en BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, A., GARCIA-CRUCES GONZALEZ, J. A., (Dirs.),
Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, p. 715. Asi también
se ha considerado en la doctrina alemana en GROP, M., Der..., op. cit., p. 17.
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patentes requiere la unanimidad de los votos de todos los comuneros

para conceder una licencia (art. 80.3 LP).

Sobre esta cuestion, interesa mencionar el caso de la normativa
francesa al exigir un sistema de mayorias distinto en funciéon de la
exclusividad de la licencia concedida. Un comunero podra conceder
una licencia no exclusiva, siempre y cuando notifique al resto de
copropietarios su decision [art. L 613-29.c) CPI]. Realizada la
notificacion, el resto de los cotitulares, en el plazo de tres meses,
podran oponerse a la concesion de la licencia a cambio de adquirir la
cuota del comunero que desea conceder la licencia [art. L 613-29.¢)
CPI]. Sin embargo, en caso de querer conceder una licencia exclusiva,
sera necesario la concurrencia de la unanimidad de los votos del resto

de comuneros [art. L 613-29. d) CPI]*!".

e. Sublicencia (estricta).

Es logico pensar que el titular del derecho de obtencion vegetal sera,
en principio, quién otorgue las licencias. Ahora bien, puede darse el
caso en el que el licenciatario esté facultado para conceder
sublicencias, especialmente en el caso del licenciatario exclusivo. Se
ha considerado que la posibilidad de sublicenciar representa una
ampliacion del potencial ambito de actuacion del licenciatario. Sin
embargo, también alude al interés del licenciante en habilitar al

licenciatario para conceder sublicencias, dado que ello puede derivar

317 POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 367; VERGES, E., Contrats..., op.
cit., pp. 308-310.
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en una fuente adicional de ingresos como consecuencia del incremento
del precio de la licencia. No obstante, hay autores que advierten del
riesgo de la concesion de sublicencias, al generar una mayor
competencia en el mercado e incrementarse el riesgo de infraccion del
derecho como consecuencia de una mayor difusion del objeto

licenciado?!8.

En el ordenamiento juridico espafiol se presume que los licenciatarios
no estardn autorizados para conceder sublicencias (art. 16.1.e)
RLOV)*". Esta presuncion viene justificada por el caracter intuitu
personae o intuitu instrumenti del contrato de licencia consistente en
la importancia de la figura del licenciatario para el licenciante, de ahi
el posible rechazo por parte del licenciante en que sea otra persona
diferente del licenciatario quien pueda explotar el objeto licenciado®?°.
El legislador -estatal y europeo- no se pronuncia sobre la posibilidad

de que el licenciatario pueda ceder el contrato de licencia a un tercero,

a excepcion de la anterior mencién (art. 16.1.e) RLOV)*?!. La doctrina

318 ULLRICH, R., Lizenzvertrdige..., op. cit., p. 177.

319 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit, pp. 837-838; AMAT
LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., p. 204; MUNOZ CADENAS, M. A, El
contrato..., op. cit., p. 230. Esta presuncion iuris tantum también es caracteristica de
los contratos de licencia sobre otras modalidades de propiedad industrial del
ordenamiento juridico francés como es de ver en ABELLO, A., La licence..., op.
cit., p. 136; VERGES, E., Contrats..., op. cit., p. 413.

320 MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., pp. 230-231. Igualmente, en
la doctrina francesa, véase POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 366.

321 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 838. La Ley de Patentes,
aplicable de forma subsidiaria al contrato de licencia de obtencion vegetal conforme
a la Disposicion final segunda de la LOV, también establece que no cabra la cesion
del contrato de licencia por parte del licenciatario, salvo que las partes hubieren
pactado lo contrario (art. 83 LP). La importancia del intuitu personae en la figura de
la sublicencia también se ha reconocido en la doctrina francesa en ABELLO, A., La
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alemana matiza que el impedimento para conceder sublicencias se
presumira en el caso de licencias simples, ya que cuando se trate de
una licencia exclusiva, el licenciatario podréa otorgar sublicencias sin
necesidad de autorizacion expresa del titular del derecho*2.
Asimismo, la doctrina alemana, al igual que la francesa e italiana
abogan por recurrir subsidiariamente a las disposiciones del Codigo
Civil, en concreto, a la regulacion del subarrendamiento para

completar las disposiciones no reguladas en la normativa especial

sobre la sublicencia’?’.

La regla basica sobre la concesion de sublicencias consiste en la
imposibilidad del licenciatario para otorgar derechos de uso superiores

1324, Esta necesaria vinculacion

a los concedidos por la licencia principa
entre la licencia principal y la sublicencia exige cuestionarse si la
terminacion de la licencia principal supone la finalizacion de la
sublicencia. En este sentido, la doctrina alemana considera que la
sublicencia debera continuar aun cuando termine el contrato de

licencia principal; atendiendo a la proteccion de los intereses del

licence..., op. cit., p. 138; VERGES, E., Contrats..., op. cit., p. 408. En este sentido,
en la doctrina italiana, véase MASTRELIA, D., Gli..., op. cit.,, p. 32. En el mismo
sentido, en la doctrina alemana, véase LEBMANN, H., WURTENBERGER, G.,
Deutsches..., op. cit., p. 124.

322 LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., pp. 123-124;
METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 281.

323 METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit, pp. 281-283;
ULLRICH, R., Lizenzvertrdge..., op. cit., p. 183. Igualmente, en la doctrina francesa,
véase ABELLO, A., La..., op. cit.,, p. 136; POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit.,
p. 366. Asi también se ha considerado en la doctrina italiana, como es de ver en
MANGINI, V., La..., op. cit., p. 67.

324 KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op. cit., p. 22; METZGER, A., ZECH, H.,
Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 284. En el mismo sentido, en la doctrina francesa,
véase VERGES, E., Contrats..., op. cit., p. 379.
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sublicenciatario que formalizd su contrato confiando en la existencia
de su derecho de uso conforme al plazo pactado. La continuacién del
contrato dependera del motivo de la finalizacion de la licencia dado
que, si la causa de finalizacion es la extincion del derecho licenciado,
dificilmente podra el sublicenciatario continuarlo. En ese caso, habra
que atender a las circunstancias particulares de cada caso pudiendo el
sublicenciatario ejercitar las acciones que le permitan compensar los

dafios sufridos’%.

En el sector obtentor, es infrecuente que la concesion de licencias la
realice directamente el titular-licenciante. El titular-licenciante suele
autorizar a terceros para que gestionen y expandan la explotacion de
su material vegetal a través de la concesion de nuevas licencias o
sublicencias. Esto se materializa mediante una autorizacion o encargo
realizado a el titular de una licencia marco (master licencia) o un
mandatario que se encarga de la gestion y formalizacion de nuevos
contratos de licencia para extender el derecho. Igualmente, aunque de
forma mas residual y exclusivamente a nivel internacional, se estdn
configurando plataformas o consorcios tecnoldgicos para poder
expandir el material vegetal protegido mediante la suscripcion de
licencias cruzadas entre los diferentes miembros de la plataforma o
consorcio y terceros interesados. Dado su interés, se analizaran, a

continuacion, estos supuestos de concesion de licencias.

325 KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op. cit., p. 23; METZGER, A., ZECH, H.,
Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 280.
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f. (sigue) Licencia marco.

En la practica del sector obtentor es muy habitual recurrir al contrato
de licencia marco (master licencia o editor) para introducir el derecho
de obtencion vegetal en un determinado mercado. Esta figura
contractual surge en la practica del sector, pero carece de
reconocimiento en nuestra doctrina y la doctrina comparada. Sin
embargo, existen figuras andlogas a esta clase de contratos como el
contrato de master franquicia. Esta modalidad contractual se define
como aquel contrato en el que el titular de un negocio (franquiciador)
concede un derecho de explotacion sobre el mismo a un tercero
(master), con el objetivo de que suscriba nuevos acuerdos de
explotacion del negocio con terceras personas (franquiciado). A pesar
de las evidentes diferencias entre estas dos modalidades contractuales,
la estructura negocial de ambos supuestos es muy similar. El titular del
derecho de obtencion vegetal concede un derecho de explotacion a un
tercero con el objetivo de que suscriba nuevos contratos para expandir
la explotacion del derecho licenciado. El tercero que reciba la licencia
tendrd como objetivo la suscripcion de nuevos contratos de licencia;

circunstancia similar a la del contrato de master franquicia®2S.

Con todo, a pesar de la falta de tratamiento de esta figura por parte de
la doctrina, nuestros tribunales se van haciendo eco de su importancia

en el sector obtentor. Prueba de ello es, por ejemplo, la sentencia num.

326 MARTI MIRAVALLS, J., EI Contrato de Mdster Franquicia, Aranzadi, Cizur
Menor, 2009, pp. 85-104; MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., pp.
295-296.
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233/2020, del Juzgado de lo Mercantil nim. 2 de Valéncia, de 7 de

septiembre®?’

que reconoce la figura del licenciatario master de la
variedad vegetal protegida denominada “Orri” (especie Citrus
reticulata Blanco). En este caso, el master licenciatario tiene derecho,
respecto de esta variedad de mandarino, y segun establece la Ley,
desde un punto de vista positivo, a la explotacion en exclusiva,
directamente o a través del otorgamiento de licencias, y es el
licenciatario en exclusiva de la variedad en territorio nacional,

ostentando legitimacion activa para ejercitar acciones en defensa del

derecho licenciado.

Asimismo, encontramos en nuestro pais, otro caso destacado, por su
repercusion mediatica, de licencia marco como es el de la entidad
CARPA DORADA conforme a la Resolucion de la Comision de la
Nacional de la Competencia -actual Comision Nacional de los
Mercados y la Competencia-, Expte. S/0312/10. En la cita resolucion
CARPA DORADA ostentaba, ademas de un mandato para gestionar
determinados derechos de obtencion vegetal, una licencia de
explotacion que le permitia participar en el mercado como un usuario
mas. Ello le colocaba en una situacion privilegiada que le permitia
licenciar a sus competidores y, al mismo tiempo, operar en el mercado
como licenciatario. Su posicion le permitia adquirir determinada
informacion sobre precios y cantidades producidas que utilizaba para
adaptar su oferta y demanda. Este modelo de funcionamiento utilizado

por CARPA DORADA gener6 diferentes conductas restrictivas de la

327 JUR 2021/99968.
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competencia que fueron sancionadas por la actual Comisién Nacional
de los Mercados y de la Competencia en la citada resoluciéon. Con
todo, esta red articulada por CARPA DORADA para poder explotar
una determinada variedad vegetal le posicionaba como titular de una
licencia marco, habilitandole tanto a la concesion de licencias

(sublicencias) como a la explotacion del derecho.

g. Mandatario o gestor.

La figura del mandatario dentro del sector obtentor es habitual y
frecuente. Con ella el titular de un derecho de obtencion vegetal
encarga a un tercero -normalmente una persona juridica- la gestion y
formalizacion de nuevos contratos de licencia con el objetivo de
expandir su material vegetal. El instrumento juridico utilizado para
armar esta relacion es el contrato de mandato (arts. 1709 y ss. CC).
Ello implica que el tercero designado (gestor o mandatario) realice por
cuenta u orden del titular del derecho (mandante) un encargo
determinado que consistira fundamentalmente en la suscripcion de
nuevos contratos de licencia o sublicencia y, en su caso, la prestacion
de determinados servicios de asesoramiento juridico y técnico e
incluso promocion (art. 1709 CC). Este mandato podra ser general, en
caso de abarcar todos los negocios juridicos del mandante, o especial
si no los comprende todos (art. 1712 CC). Igualmente, el encargo
estard limitado al desempefio de determinados actos de administracion
(art. 1713 CC). En ningin caso el mandatario actuard como
licenciatario, es mas no estard autorizado para la explotacion del

material vegetal, simplemente actuard en nombre y representacion del
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titular del derecho para suscribir nuevos contratos de licencia,
promocionar el material vegetal del titular del derecho y, en su caso,

prestar servicios de asesoramiento juridico o técnico.

Los actos que integran este mandato, al ser considerados como actos
de comercio, provocan que el mandato formalizado sea considerado
como un contrato de comisiéon mercantil (art. 244 Ccom). Estos
contratos se distinguen porque el comisionista puede actuar en nombre
propio o en el de su comitente (art. 245 Ccom). Cuando el comisionista
actiie en nombre propio, no tendra necesidad de declarar quién es el
comitente, y quedard obligado de un modo directo con las personas
con quienes contrate (art. 246 Ccom). Si, por el contrario, el
comisionista actuara en nombre del comitente, deberd manifestarlo, y
el comitente quedara obligado con la persona o personas con quienes

contratara el comisionista (art. 247 Ccom)>2.

Esta figura contractual se diferencia del contrato de agencia en
diferentes aspectos. En primer lugar, el comisionista puede que sea o
no comerciante; circunstancia que no se da en el contrato de agencia
debido a que el agente siempre deberd reunir esa condiciéon. En
segundo lugar, el comisionista podra actuar en nombre propio o en el
de su comitente; sin embargo, el agente siempre actuara en nombre del

empresario (art. 1 LCA®). En tercer lugar, el elemento que realmente

328 PALAU RAMIREZ, F., “Contrato de agencia”, en MARTINEZ SANZ, F.,
MONTEAGUDO, M., PALAU RAMIREZ, F., Comentario a la Ley sobre contrato
de agencia, Civitas, Madrid, 2000, p. 46.

329 Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia. Publicada en BOE niim.
129, de 29/05/1992. Referencia BOE-A-1992-12347 (en adelante LCA).
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distingue ambas figuras contractuales es su dimension temporal. En
este sentido, cuando se desee atender una necesidad puntual de un
determinado negocio se acudird al contrato de comision y cuando esa
necesidad sea estable en el tiempo, se acudir al contrato de agencia®’.
Ello implica que, en funcién de lo pactado entre el titular del derecho
de obtencion vegetal y el gestor o mandatario estaremos ante un

contrato de comision o un contrato de agencia.

En Espana destaca, por su importancia en el sector, la entidad “Gestion
de Licencias Vegetales GESLIVE, S.L..” (en adelante GESLIVE).
GESLIVE es una sociedad filial de la Asociaciéon Nacional de
Obtentores Vegetales (ANOVE), cuyo objeto principal es la
prestacion de servicios profesionales de asesoramiento, gestion,
proteccion y defensa juridica de los derechos de propiedad industrial
aplicables a las variedades vegetales. GESLIVE, a través de un
contrato de mandato y prestacion de servicios profesionales, se
encarga principalmente, entre otras tareas, de: realizar servicios de
asesoramiento juridico y consultoria sobre cuestiones relativas al
derecho de obtencion vegetal, asi como de las marcas, que son
propiedad del mandante; gestionar, controlar y auditar las licencias de
explotacion y contratos de experimentacion concedidos sobre
derechos de obtencion vegetal y marcas conforme a las indicaciones
otorgadas por el mandante; inspeccion de las explotaciones agrarias en
busca de posibles usos ilegitimos del material vegetal del titular; y

ejercitar las pertinentes acciones de infraccion tanto sobre los derechos

330 PALAU RAMIREZ, F., “Contrato...”, op. cit., pp. 46-47.
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de obtencion vegetal como de las marcas del mandante, en su nombre
(estas facultades de GESLIVE como mandataria y gestora de derechos
de obtencion vegetal han sido igualmente reconocidas, entre otras, en

SAP de Murcia, Seccion 4%, nim. 270/2012 de 24 de abril**!)32,

La gestion de las licencias engloba la formalizacion de nuevos
contratos de licencia exclusiva y no exclusiva, en nombre del titular
del derecho, sobre sus derechos de obtencion vegetal y marcas objeto
de mandato. Asimismo, GESLIVE ostenta el mandato exclusivo en
Espaia para poder gestionar los derechos de obtencién vegetal y
marcas del mandante con quién suscribe el contrato. El esquema de
funcionamiento de GESLIVE puede articularse de diferentes maneras,
bien sea a través de la suscripcion de un contrato de mandato con el
titular del derecho de obtencion vegetal para posteriormente
formalizar nuevos contratos de licencia o sublicencia con
multiplicadores; bien sea mediante la formalizacion de un contrato de
mandato con la sociedad filial del titular del derecho o licenciataria
exclusiva en Espafa, para posteriormente suscribir los nuevos

contratos de licencia o sublicencia con terceros.

Otro ejemplo de mandatario que se encuentra en nuestro pais es la
Compafiia de Variedades Vegetales Protegidas A.I.LE (CVVP). En este
sentido, llama especialmente la atencion que estd compaiia sea una

agrupacion de interés econdmico. Esta clase de entidades se

331 JUR 2012/209482; ECLI:ES:APMU:2012:1254.
332 Toda esta informacion se extrae de la pagina web de la entidad, disponible en €l
siguiente enlace: https://geslive.com/, visitada por ultima vez el dia 02/05/2023.
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caracterizan principalmente por ostentar una causa consorcial, por
contribuir a la reduccion de los costes de sus miembros y por
posibilitar el acceso a sus miembros a nuevos proyectos que no
podrian realizar individualmente®®. La idoneidad de esta modalidad
de organizacion reside en el proposito perseguido por estas entidades,
toda vez que principalmente persiguen ayudar a los titulares en la
gestion de sus derechos de obtencion vegetal, ya sea mediante la
gestion burocratica del derecho o la concesion de licencias. En los
paises de nuestro entorno también encontramos otras entidades
encargadas de la gestion de los derechos de obtencion vegetal, asi
como la concesion de licencias como, por ejemplo, la Saatgut-
Treuhandverwaltungsgesellschaft GmbH en Alemania, la Société
d’Interet Collectif Agricole des Obtenteurs de Variétés Veégétales
(SICASOV) en Francia o la Royalty Administration International en

el ambito internacional®**.

h. Consorcios tecnologicos.

Interesa igualmente centrar el foco de estudio en los denominados
consorcios tecnoldgicos. Un consorcio tecnoldgico es un acuerdo entre
diferentes titulares de derechos de propiedad industrial, que convergen
en otorgarse licencias de explotacion de forma reciproca entre ellos o

a determinados terceros. En concreto, las tecnologias integradas se

33 GALLEGO CORCOLES, A., “La gestion de derechos de obtencién vegetal por
medio de agrupaciones de interés economico” en PALAU RAMIREZ, F., DE LA
VEGA GARCIA, F., (Dirs.), Claves del derecho sobre variedades vegetales, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 269-271.

341bid., pp. 283-285; LLEWELYN, M., ADCOCK, M., European Plant Intellectual
Property, Hart Publishing, Oxford, 2006, p. 66.
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agrupan en paquetes y se otorgan licencias sobre el mismo (package
license) a los miembros del consorcio o a terceros. La importancia de
los consorcios tecnologicos, en lo que compete al presente trabajo,
radica en la posibilidad de integrar en un mismo paquete una licencia
sobre diferentes variedades vegetales protegidas por derechos de
obtencidn vegetal y/o patentes respectivamente. Los motivos por los
que un titular de un derecho de propiedad industrial decide integrarse
en un consorcio son multiples, entre otras muchas, al facilitar la
comercializacién de variedades vegetales dependientes de patentes,
reducir los gastos de explotacion y acceso a otras tecnologias o

mejorar los precios de venta de los integrantes del consorcio>.

Un consorcio tecnoldgico puede integrarse de forma simple o
compleja. La forma simple seria aquella materializada a través de
“licencias cruzadas gratuitas y no exclusivas” entre los miembros del
consorcio; en la que se designa a uno de los miembros como
administrador o encargado para la concesion de licencias sobre las

tecnologias integrantes del consorcio a terceros. La forma compleja

335 CARBAJO CASCON, F., “Los consorcios de patentes”, en GARCIA VIDAL,
A., (Dir.), MARONO GARGALLO, M:* M., FRAMINAN SANTAS, F. I,
(Coords.), Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia, Aranzadi, Cizur
Menor, 2015, pp. 135-140; PALAU RAMIREZ, F., CORBERA MARTINEZ, J.,
“Consorcios tecnologicos: aspectos contractuales “, en PALAO MORENO, G.,
OLAVARRIA IGLESIA, J., (Dirs.), Internacionalizacién de la investigacion e
innovacion, consorcios y alianzas estratégicas, Fundacié Parc Cientific Universitat
de Valéncia, Valencia, 2020, pp. 118-120; RODILLA MARTI, C., Consorcios de
estandarizacion, patentes esenciales y clausulas FRAND, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2016, pp. 17-22; BALTES, C., “Patent pools”, en HENRIK LIDGARD,
H., Protecting and Transferring Biotech Inventions, Studentlitteratur, Lund, 2004,
pp. 219-220; DUMONT, F., “La pratique des patent pools (ou accords de
regroupements de brevets)”, en BRUGUIERE, J. M., Les contrats de la propriété
intellectuelle, DALLOZ, Paris, 2013, pp. 63-65.
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consistiria en la creacion de una sociedad que administrara todas las
tecnologias y esta se encargaria de conceder sublicencias a los
miembros del consorcio y a terceros. La entidad que asumiria la
administracion y gestion de los derechos se encargaria de su gestion
por encargo de los titulares de las tecnologias (contrato de mandato).
Los titulares de los derechos aportarian sus tecnologias mediante
cesion o la concesion de licencias de caracter no exclusivo para que
posteriormente la entidad administradora otorgase sublicencias no
exclusivas al resto de los miembros del consorcio o a terceros. Las
posibilidades y complejidad de los consorcios exigen la configuracion
de un contrato marco en el que se especifiquen todos sus detalles, en
particular, su composicion, estructura, duracion y las obligaciones de

las partes™®.

En Espafia no encontramos ningtin ejemplo de consorcio o plataforma
sobre derechos de obtencion vegetal. Sin embargo, en el dmbito
internacional, si que existe una plataforma sobre patentes
biotecnoldgicas denominada [International Licensing Platform
Vegetable (en adelante ILP)**’. Esta plataforma tiene como objetivo

principal garantizar el acceso, en todo el mundo, a diferentes derechos

336 CARBAJO CASCON, F., “Los consorcios...”, op. cit., pp. 142-143; PALAU
RAMIREZ, F., CORBERA MARTINEZ, J., “Consorcios...”, op. cit., pp. 120-121;
RODILLA MARTI, C., Consorcios..., op. cit., pp. 22-23.

37 DE LA VEGA GARCIA, F., Variedades vegetales y defensa de la competencia.
Innovacion, produccion y comercializacion del material de reproduccion de las
variedades vegetales y/o de su producto cosechado, Aranzadi, Cizur Menor, 2022,
p. 160; KOCK, M. A., HAVE, F., “The International Licensing Platform-
Vegetables: A prototype of a patent clearing house in the life sciencie industry”,
Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, Vol. 11, N.°. 7, pp. 500-501.
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de patente configurados sobre determinadas innovaciones vegetales.
Este consorcio estd integrado por 15 miembros de Suiza, Alemania,
Japon, Francia y Paises Bajos, de entre los que destaca la compaiiia
Syngenta International. Si un miembro del consorcio quiere obtener
una licencia para un determinado derecho, debe contactar con su titular
para iniciar las negociaciones al respecto. En caso de llegar a un
acuerdo, los miembros suscriben un contrato de licencia estandar
previsto por la plataforma ILP. Si después de tres meses del inicio de
las negociaciones no se llega a un acuerdo, el interesado puede
presentar su solicitud de licencia ante un grupo de expertos
independientes de ILP, que escuchara a las dos partes y mediara para
que finalmente se formalice el contrato de licencia conforme a la
propuesta mas razonable. Las principales discrepancias en las
negociaciones suelen centrarse en el importe de las regalias®*®. La
importancia de analizar en el presente trabajo esta figura reside en el
analisis antitrust de la concesion de licencias por parte de un consorcio

que se realizard en el siguiente capitulo.

2. Licenciatario.

El licenciatario es aquella persona -fisica o juridica-, con capacidad
general para adquirir derechos y obligaciones, que esta autorizada por
el licenciante para explotar un derecho de obtencion vegetal. Debido

al caracter intuitu personae del contrato de licencia, la figura del

338 La informacion sobre ILP se extrae de su pagina web, que puede consultarse en
el siguiente enlace www.ilp-vegetable.org, visitada por tltima vez el dia 02/05/2023.
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licenciatario es muy importante para el licenciante®*. En un contrato
de licencia de obtencion vegetal, como licenciatario, pueden darse tres
clases de perfiles (sesion II del Simposio de la UPOV sobre contratos
relativos al derecho de obtentor, celebrado en Ginebra el 31 de octubre
de 2008%#%): en primer lugar, destacan los viveros que se encarga
fundamentalmente de la produccion, preparacion y comercializacion
del material vegetal a terceros interesados en la explotacion de una
determinada variedad vegetal; en segundo lugar, subyace la figura del
productor o agricultor, que es aquella persona que dispone de los
recursos necesarios para producir y comercializar el material vegetal
licenciado; en tercer lugar, se encuentran los distribuidores
(importadores o exportadores) que se encargan exclusivamente de la

venta del material vegetal®*!.

II. ELEMENTOS FORMALES
1. Consideraciones previas.

Conforme al principio de libertad de forma, los contratos se
perfeccionan con el simple consentimiento de las partes sin que su

validez esté sometida a ningiin requisito formal (art. 1258 CC y art. 51

33 MASSAGUER, 1., Acciones..., op. cit., p. 267; RONCERO SANCHEZ, A., El
contrato..., op. cit., pp. 195-196; ORTUNO BAEZA, M. T., La licencia..., op. cit.,
p. 250.

340 THEVENON, D., “Experiencias de obtentores: la funcion de los contratos en el
ejercicio de los derechos de obtentor”, Simposio sobre contratos relativos al derecho
de obtentor, Ginebra, 2008, UPOV/SYM/GE/08/7, p.4.

34 THEVENON, D., “Experiencias...”, op. cit., p. 4.
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Ccom). El requisito de forma se establece como mecanismo para dotar
de seguridad juridica la circulacion de bienes y derechos y actiia como
prueba documental del negocio juridico, siendo, asimismo, esencial
para invocar el “acceso a la publicidad legal” y que el contrato sea
oponible frente a terceros**>. La forma del contrato hace referencia al
medio de expresion utilizado por las partes para exteriorizar su
voluntad, que, normalmente, se realiza a través del documento. Se
diferencia entre la documentacion ad solemnitatem o ad substantiam,
cuando la validez del contrato esta sujeta a una forma concreta y la
documentacién ad probationem cuando el contrato se perfecciona con
el consentimiento de las partes y es valido sin necesidad de ninguna
forma concreta, por lo que el requisito de forma escrita se requiere
como prueba documental para poder acceder a la publicidad registral

y ser oponible frente a terceros>*’.

Por lo tanto, los contratos seran vélidos desde que las partes presten su
consentimiento, salvo que la Ley exija la documentacion escrita o
notarial -escritura publica- del contrato como requisito necesario para
que sea valido y eficaz (imperio de la Ley); o cuando las partes decidan
trasladar el perfeccionamiento del contrato al momento de su
redaccion (voluntad de las partes). Ello nos permite diferenciar entre
contratos formales y contratos no formales®**. Dadas estas premisas, a

continuacion, se analizaran los principales aspectos formales de los

2 MARTIN ARESTIL, P., La licencia..., op. cit., p. 82.

33 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos ..., op. cit., pp. 287-303.

344 Ibid., pp. 167, 290 y 305-306; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit.,
p. 209.
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contratos de licencia de obtencion vegetal, asi como las implicaciones
de la inscripcion de la licencia, analizdndola conforme a la regulacion

vigente en materia de obtenciones vegetales.

2. Exigencias de caracter formal del contrato de licencia de
obtencion vegetal.

El contrato de licencia de obtencion vegetal es un contrato consensual
en el que, en el caso de obtenciones de ambito nacional, nuestro
legislador exige que esté por escrito y sefiala que no surtirdn efectos
frente a terceros mientras no estén inscritos (art. 23.3 LOV). La
exigencia de hacer constar por escrito el contrato de licencia permite
identificar, entre otros, el contenido, las partes y, especialmente, la
existencia del contrato®®. Sin embargo, para cualquier otro negocio
juridico de transmision del titulo de obtencion vegetal, sera necesaria
la forma escrita para que el acto sea valido y eficaz (art. 23.2 ROV,
art. 20.3 LOV)**. Esta diferenciaciéon nos permite afirmar que la
forma escrita del contrato de licencia de obtencidon vegetal, en cuanto
acto de autorizaciébn de explotacion del derecho, pero no de
transmision del mismo, serd de caracter ad probationem, por lo que, el

contrato quedara perfeccionado y sera valido con el simple

35 ORTUNO BAEZA, M2, T., La licencia..., op. cit., p. 253.

346 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 838; CURTO POLO, M.* M.,
“Cotitularidad...”, op. cit, pp. 801-802; FERRANDO NICOLAU, E,,
“Formalizacion escrita”, en PALAU RAMIREZ, F., PALAO MORENO, G., (Dirs.),
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017,
pp. 789-792. Esta exigencia también se reconoce en la doctrina alemana, como es de
ver en LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 124.
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consentimiento de las partes®¥’. Esta disposicién es coincidente con la
establecido por el legislador aleman, suizo y francés que reconoce la
posibilidad de formalizar el acuerdo de forma verbal o incluso tacita,
sin embargo, la doctrina alemana, basandose en la exigencia de la
formacién por escrito de los contratos de cesion, recomienda la
formalizacion por escrito de los contratos de licencia de obtencion

vegetal>*®,

Si, por el contrario, se estuviese ante un titulo de obtencion vegetal de
la Union Europea, el Reglamento N.° 2100/94 no exige ningln
requisito formal para que la licencia sea valida y eficaz, por lo que
seran de aplicacion las normas de Derecho nacional asimilables al
contrato de licencia (art. 22 ROV). Ello nos permite afirmar que el
contrato de licencia de obtencidon vegetal, en lo que a requisitos
formales se refiere, se asimila al contrato de licencia de marca -en el
que impera el principio de libertad de forma del articulo 1278 CC y la

349_

forma escrita se establece como simple medio de prueba’ -, pero se

diferencia del contrato de licencia de patente, en el que la forma del

7 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., pp. 838-839; AMAT
LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., p. 209; RONCERO SANCHEZ, A., El
contrato..., op. cit., pp. 177-178.

348 Sobre esta cuestion, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H.,
Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 300; GROB, M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., pp.
45-46; KOHLER, M., Lizenzvertrags..., op. cit., p. 13. Igualmente, en la doctrina
francesa, véase ABELLO, A., La licence..., op. cit., p. 147. En el mismo sentido, en
la doctrina suiza, véase TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, op. cit., p. 797.
39 MARTIN ARESTI, P., “Transferencias...”, op. cit, p. 355; CORBERA
MARTINEZ, J., “Legitimacion del licenciatario no inscrito para el ejercicio de
acciones en defensa de la marca”, Revista de derecho de la competencia y la
distribucion, nam. 24, 2019, p. 5; LOBATO, M., Comentario..., op. cit., pp. 788-
790; MARTIN ARESTI, P., “Licencia...”, op. cit., p. 765.
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contrato es un requisito ad solemnitatem necesario para que el contrato
sea valido®°. Esta situacion es equivalente a la establecida en Francia
que exige la formalizacion del contrato de licencia de patente por

escrito como requisito ad validitatem (art. L 613-8 CPI)**!,

3. Inscripcion de la licencia de obtencion vegetal.

La inscripcion de una licencia sobre un derecho de propiedad
industrial permite a su titular poder oponerla frente a terceros (ad ex.
SAP de Valencia, Seccion 9% num. 827/2018 de 12 de
septiembre®>?)*>3. En materia de obtenciones vegetales, al igual que en
otras modalidades de propiedad industrial, el legislador nacional
establece que la licencia serd oponible frente a terceros siempre y
cuando esté inscrita en el libro registro de licencias (art. 23.3 LOV; el
libro registro de licencias se encuentra regulado en la RLOV)**, Por

tanto, nuestra doctrina, la suiza y la francesa consideran que un

350 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 839; MASSAGUER, ., El
contrato..., op. cit., pp. 80 y 157-158; RONCERO SANCHEZ, A., El contrato...,
op. cit., pp. 99-100 y 179-182; ORTUNO BAEZA, M. T., La licencia..., op. cit.,
pp. 251-252; ORTUNO BAEZA, M. T., Nuevas..., op. cit, pp. 130 y ss.;
LOBATO, M., Comentario..., op. cit., pp. 788-790; MARTIN ARESTI, P.,
“Licencia...”, op. cit., p. 765; MARTIN ARESTI, P., La..., op. cit.,, pp. 83-87;
MARTIN ARESTI, P., “Transferencias...”, op. cit., pp. 355-357; MASSAGUER,
J., “Los...”, op. cit., p. 1174.

3UABELLO, A., La licence..., op. cit., pp. 141-142; POLLAUD-DULIAN,F., La...,
op. cit., p. 369; VERGES, E., Contrats..., op. cit., p. 380.

352 AC 2019/59; ECLI:EES:APV:2018:5700.

3% ORTUNO BAEZA, M2, T., La licencia..., op. cit., pp. 253-255; LOBATO, M.,
Comentario..., op. cit., pp. 788-790; MARTIN ARESTI, P., “Licencia...”, op. cit.,
pp. 766-767; MARTIN ARESTI, P., “Transferencias...”, op. cit., p. 356.

3% MARTIN ARESTI, P., “Transferencias...”, op. cit, p. 356; CORBERA
MARTINEZ, J., “Legitimacion...”, op. cit, p. 3; MARTIN ARESTI, P.,
“Licencia...”, op. cit., pp. 766-767.
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contrato de licencia no inscrito serd valido y eficaz entre las partes,
pero no serd oponible frente a terceros de buena fe (principio de
oponibilidad de los actos inscritos e inoponibilidad de los actos no
inscritos cuando dicha inscripcidn es obligatoria, salvo concurrencia
de buena fe; art. L. 613-9 CPI)**>. Para ello, se configura tanto a nivel
nacional como europeo un libro registro para inscribir los contratos de
licencia de obtencion vegetal (art. 87 ROV, art. 23 LOV y art. 19
RLOV).

En el caso de un titulo de obtencion vegetal de la Union Europea, el
legislador europeo exige la inscripcion en la Oficina Comunitaria de
Variedades Vegetales (en adelante OCVV) de las licencias de
explotacion exclusivas y las licencias de explotacion obligatorias,
dejando de lado las licencias de explotacién no exclusivas [art. 87.2.
f) ROV]*®. Esta exigencia coincide con la configurada en Alemania,
que solo exige la inscripcion de la licencia exclusiva (§ 28.1.5
SortG)**’. Por su parte, el legislador espafiol habilita la inscripcion de
las licencias de explotacion o contractuales sin distinguir entre
licencias exclusivas o simples (art. 33.1 LOV y art. 19.1 RLOV). En
el caso de licencias no exclusivas es 16gico que no sea obligatoria la

inscripceion, pues pueden concurrir varias licencias sobre el mismo

355 RONCERO SANCHEZ, A., El contrato..., op. cit., pp. 177 y 183; CORBERA
MARTINEZ, J., “Legitimacion...”, op. cit., p. 5. Igualmente, en la doctrina francesa,
véase ABELLO, A., La licence..., op. cit., p. 143; POLLAUD-DULIAN, F., La...,
op. cit, pp. 369-370. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase
TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, op. cit., p. 797.

3% GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 846.

337 LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 124;
METZGER, A., ZECH, H., Sortenschutzrecht..., op. cit., p. 300.
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territorio en el mismo tiempo. A pesar de no especificarse el fin de la
inscripcion de la licencia en el registro de la OCV'V, su objetivo radica
en proteger y dar publicidad al licenciatario para que su licencia sea
oponible frente a terceros. No obstante, como se vera infra, la
inscripcion de la licencia se ha relacionado con la legitimacion para el

ejercicio de acciones.

Las principales implicaciones de la inscripcion de una licencia de
obtencidn vegetal consisten, por un lado, en solventar la concesion de
licencias incompatibles y, por otro lado, aunque en mi opinidon
erroneamente, en legitimar al licenciatario para el ejercicio de acciones
en defensa del derecho de obtencion vegetal’*s. Respecto de la
concesion de licencias incompatibles -dos licencias idénticas
concedidas por el titular del derecho a personas diferentes-, la
importancia de la inscripcion radica en que aquella licencia (en
particular, de caracter exclusivo) que haya sido inscrita con
anterioridad tendra preferencia frente al resto de licencias®’, ademas
de su funcion informativa (publicidad formal). Por su parte, la
legitimacion para el ejercicio de acciones en defensa del derecho de
obtencion vegetal requiere de un andlisis mas exhaustivo,
diferenciando entre lo regulado en el Reglamento N.° 2100/94 y la Ley
3/2000.

358 CORBERA MARTINEZ, J., “Legitimacion...”, op. cit., p. 2; GARCIA VIDAL,
A., “Lalicencia...”; op. cit., pp. 846-847.
3%9 Ibid., p. 841.
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El legislador europeo reconoce -con matices- la legitimacion del
licenciatario para el ejercicio de acciones en defensa del derecho de
obtencion vegetal (art. 104 ROV). Concretamente, legitima a los
licenciatarios exclusivos -en el caso de licencias de explotacion
contractuales- y a la OCVV -en el caso de licencias obligatorias (art.
29 ROV) o licencias conforme a lo establecido en el articulo 100.2
ROV- (art. 104.1 ROV). Cuando la licencia sea contractual, para poder
ejercer las acciones de infraccion, serd necesario que la licencia sea
exclusiva y que no se haya excluido la facultad para ejercitar las
acciones en defensa del derecho (art. 104.1 ROV). Si la licencia es
obligatoria, bastard con que no se haya excluido la facultad para el

ejercicio de acciones (art. 104.1 in fine ROV)*.

Del articulado del Reglamento N.° 2100/94 se infiere la exclusion del
licenciatario no exclusivo para el ejercicio de acciones en defensa del
derecho. Esta exclusion ha sido considera como entendible dada la
imposibilidad de inscribir las licencias de explotacion no exclusivas
en la OCVYV (art. 87.2.f) ROV). Sin embargo, es contradictoria ya que
legitima a los licenciatarios no exclusivos de una licencia obligatoria
para el ejercicio de acciones en defensa de su derecho (arts. 29 y 100.2
ROV); debido a la posibilidad de poder inscribir las licencias
obligatorias -exclusivas y no exclusivas- en la OCVV (art. 87.2.1)
ROV)*®!. Esta situacion contradictoria también se evidencia ante la

posibilidad del titular de una licencia de explotacion -exclusiva o no

360 GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”; op. cit., p. 842; WURTENBERGER, G.,
VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit., p. 214.
361 GARCIA VIDAL, A, “La licencia...”; op. cit., pp. 842-843.
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exclusiva- para intervenir en la accidn por infraccion ejercitada por el
titular del derecho, con el fin de solicitar una indemnizacién por el
perjuicio sufrido (art. 104.2 ROV). Por ello, la mejor doctrina
considera que, al hilo de lo establecido en la Directiva 2004/48/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al
respeto de los derechos de propiedad intelectual®®?, debera abogarse
por habilitar al licenciatario no exclusivo para el ejercicio de acciones

conforme a los términos establecidos en la licencia®.

Dilucidadas las cuestiones relativas al titulo europeo de obtencion de
vegetal, nos centramos ahora en la cuestion de la legitimacion del
licenciatario para el ejercicio de acciones en los titulos nacionales de
obtencion vegetal. Nuestro legislador no contempla la legitimacion del
licenciatario para el ejercicio de acciones en defensa del derecho de
obtencion vegetal, simplemente alude a la legitimacion para el

ejercicio de acciones del titular de la obtencion (art. 21 LOV).

La Ley de Patentes es mas completa y otorga al licenciatario exclusivo,
salvo que las partes pacten lo contrario, legitimacion para el ejercicio
de acciones en defensa del derecho, en su propio nombre (art. 117.2
LP). Los actos sobre los que el licenciatario exclusivo estara
legitimado para el ejercicio de acciones son aquellos que vulneren
alguno de los ambitos —“objetivo, sustantivo y territorial - de su

licencia. Sin embargo, la legitimacion del licenciatario no exclusivo

362 Publicada en Diario Oficial L 157/45 de 30/04/2004 (en adelante Directiva
2004/48/CE).
363 MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit., pp. 266-273.
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para el ejercicio de las acciones de infraccidon no se presume; se debera

contemplar expresamente en el contrato (art. 117.2 LP)¥4,

En los casos de falta de legitimacion del licenciatario exclusivo y no
exclusivo para el ejercicio de acciones en defensa del derecho, podran
igualmente ejercitarse las acciones de infraccion cuando no las ejercite
el titular-licenciante (art. 117.3 LP, art. L 615-2 CPI). Para ello, en
primer lugar, los licenciatarios deberan solicitar fehacientemente al
titular-licenciante  que  ejercite  las  acciones  judiciales
correspondientes. En caso de que el titular-licenciante se negara a su
ejercicio o no las ejercitara en el plazo de 3 meses desde que hubiera
recibido la notificacion, el licenciatario -exclusivo y no exclusivo-
estard legitimado para el ejercicio de las acciones de infraccion en su
propio nombre, debiendo acompafiar, en todo caso, a su escrito de
demanda el requerimiento realizado al titular y su pasividad al no
atenderla o, en su caso, argumentar su inaccion al dejar transcurrir el
plazo de 3 meses; toda vez que la no presentacion del requerimiento

serd motivo de inadmision de la misma (art. 403.3 LEC)*%,

Asimismo, cuando los licenciatarios -exclusivos y no exclusivos-
hayan notificado fehacientemente su voluntad de ejercitar las acciones

de infraccion al titular-licenciante, podran solicitar al Juez -sin tener

364 MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit, pp. 266-273. Véase igualmente
LOBATO, M., Comentario..., op. cit., pp. 783-788; MARTIN ARESTI, P.,
“Licencia...”, op. cit., pp. 776-777.

365 MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit, pp. 273-274. Véase igualmente
RONCERO SANCHEZ, A., “Alcance de la modificacion del régimen sobre marcas
en relacion con el contrato de licencia de marca”, La Ley mercantil, N.° 59, 2019,
pp. 6-7.
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que esperar la contestacion del licenciante o el transcurso del plazo de
3 meses- la adopcion de medidas cautelares debiendo, en su caso,
presentar el requerimiento realizado al titular-licenciante y justificar la
necesidad de las medidas cautelares para evitar un dafio importante
(art. 117.3 LP). En todo caso, cuando el licenciatario ejercite alguna
accion en defensa del derecho licenciado, debera notificarselo de
forma fehaciente al titular-licenciante para que pueda personarse ¢
intervenir en el procedimiento como parte o como coadyuvante - “no

existe litisconsorcio activo necesario”- (art. 117.4 LP)>%.

Ahora bien, la legitimacion del licenciatario para el ejercicio de
acciones en defensa del derecho, dependiendo de la modalidad de
propiedad industrial, viene condicionada por la inscripcion de la
licencia®®’. En el caso del derecho de patentes, la legitimacion se
reconoce al licenciatario inscrito (art. 117.1 LP), sin embargo, en
materia de marcas y disefos industriales las leyes guardan silencio
sobre la exigencia de la inscripcion del contrato de licencia en la
OEPM (art. 48 LM y 61 LDI*%®)*® Como ya se ha comentado, las
leyes especiales de derechos de propiedad industrial se remiten a las
normas procesales de la Ley de Patentes. Pese a esta remision, la falta

de exigencia de inscripcion no debe interpretarse como una laguna

3% MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit., pp. 273-274.

367 CORBERA MARTINEZ, J., “Legitimacion...”, op. cit., pp. 8-10.

368 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial. Publicada
en “BOE” num. 162, de 08/07/2003, referencia BOE-A-2003-13615 (en adelante
LDI).

369 MASSAGUER, ., Acciones..., op. cit., pp. 268-269; CORBERA MARTINEZ,
J., “Legitimacion...”, op. cit., p. 1 y ss; GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op.
cit., pp. 843-844.
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legal ya que estas leyes si reproducen algunos aspectos de la Ley de
Patentes relativos a la legitimacion, soslayando la exigencia de
inscripcion de la licencia (art. 48.7 LM y 61 LDI). Es mas, el legislador
regula, de forma independiente, la legitimacion del licenciatario de
marca y disefios industriales para el ejercicio de acciones, lo que
“subraya la independencia sustantiva y funcional de la inscripcion ”,
sin que pueda mantenerse que existe una laguna legal que exija acudir
con caracter supletorio a la Ley de Patentes®’’. Lo que deriva en la no
exigencia de la inscripcion del licenciatario para el ejercicio de

acciones en defensa del derecho.

Estas consideraciones en materia de marcas y disefios industriales han
motivado que el profesor MASSAGUER se replantee la exigencia de
la inscripcidn de la licencia para el ejercicio de acciones, y reinterprete
el articulo 117.1 de la Ley de Patentes, tomando como base lo
establecido en el articulo 4 apartado a) de la Directiva 2004/48/CE,
que aboga por el reconocimiento de la legitimacion para el ejercicio
de acciones en defensa de su derecho a los licenciatarios, impidiendo
que la legislacion nacional condicione el reconocimiento de la

legitimacion al cumplimiento de un determinado requisito’”!.

En este sentido, son de ver, las sentencias del Tribunal de Justicia de
la Union Europea de 22 de junio de 2016, asunto C-419/15, «Thomas
Philipps GmbH & Co. KG c. Griine Welle Vertriebs GmbH»>"* y de 4

310 MASSAGUER, 1., Acciones..., op. cit., pp. 268-269.
31 Tbid,, p. 269.
372 ECLI:EU:C:2016:468.
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de febrero de 2016, asunto C-163/15, «Youssef Hassan c. Breiding
Vertriebsgesellschafi GmbH»®, en las que se reconocié la
legitimacion de los licenciatarios de marcas de la UE y dibujos y
modelos comunitarios para el ejercicio de acciones sin necesidad de
haber inscrito previamente su licencia. El principal motivo del
Tribunal para no exigir la inscripcion del licenciatario para el ejercicio
de acciones radica en la falta de una norma especifica que exija tal
inscripcion. La exigencia de la inscripcion del licenciatario para el
ejercicio de acciones en materia de patentes y, por remision, en
obtenciones vegetales, supone la incorporacion de un elevado coste,
dificilmente admisible conforme al Derecho de la Unidn, que dificulta
de manera innecesaria el ejercicio de acciones en defensa del derecho

por parte del licenciatario®’,

El reputado profesor, en un tremendo ejercicio de analisis de esta
cuestion, alude a que la necesidad de registrar la licencia surge del
principio de publicidad registral en relacion con la oponibilidad de la
licencia a los terceros; cuestion alejada de la legitimacion para el
ejercicio de acciones en defensa del derecho. En contra de esta
aproximacion, los tribunales exigieron la inscripcion de la licencia
como requisito necesario para que el licenciatario pudiera ejercitar las
acciones de infraccion; algo que supone una ampliacion del sentido

del principio de publicidad registral que contradice el propoésito inicial

33 ECLI:EEU:C:2016:71.

34 MASSAGUER, I., Acciones..., op. cit, p. 270; GARCIA VIDAL, A., “La
licencia...”, op. cit., pp. 844-845; CORBERA MARTINEZ, J., “Legitimacion...”,
op. cit.,p. 16.
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por el que fue configurado. El hecho de exigir la inscripcion de la
licencia no genera ninguna ventaja a aquellos que deseen ejercitar las
acciones en defensa del derecho licenciado, sino que mas bien parece
una “formalidad hurera”, que favorece a las personas que vulneren el
derecho de patente u obtencion vegetal, por cuanto le confiere una

efectiva defensa a la hora de proteger sus intereses®””.

Por todo ello, se aboga por una reinterpretacion del articulo 117.1 de
la Ley de Patentes, eludiendo la exigencia de la inscripcion del
licenciatario para el ejercicio de acciones en defensa del derecho;
siendo Unicamente exigible la inscripcion del titular para el registro
del derecho (art. 117.1 LP)*’°. De manera que, conforme a esta
reinterpretacion y dada la remision de la normativa de obtenciones
vegetales a la de patentes, considero que se deberd abogar por su
aplicaciéon también en las licencias de obtencion vegetal; no
exigiéndose, en consecuencia, la inscripcion del licenciatario para el
ejercicio de acciones en defensa del derecho licenciado. En este
sentido, la doctrina alemana considera igualmente la capacidad del
licenciatario exclusivo no inscrito para ejercitar las acciones de
infracciéon, salvo que se le excluya de esta posibilidad

contractualmente®”’.

Sumado a las acciones de infraccion del derecho, el licenciatario podra

ejercitar las acciones por competencia desleal. La compatibilidad de

375 MASSAGUER, 1., Acciones..., op. cit., p. 271.

376 Vid. ult. loc.

377 LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 317; GROB,
M., Der Lizenzvertrag..., op. cit., pp. 254-255.
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las acciones en defensa del derecho licenciado y las acciones por
competencia desleal es undnimemente aceptada por la doctrina
juridica mercantil y por la jurisprudencia®’®, sobre el principio de
complementariedad relativa, acogido, entre otras, por la STS nam.
450/2015 de 2 de septiembre de 2015°7°. Sin embargo, cuando se
ejerciten en el mismo procedimiento ambas acciones, la accidon por
competencia desleal debera plantearse subsidiariamente a la accion

por infraccion del derecho de propiedad industrial®®°.

Al hilo de la argumentacion expuesta, la brevedad de la normativa
especifica sobre obtenciones vegetales, al no contemplar la
legitimacion del licenciatario, puede entenderse como una laguna legal
que permita la remision a las disposiciones de la Ley de Patentes cuyas
normas procesales son aplicables sobre los derechos de obtencion
vegetal -conforme a la remision de la Disposicion final segunda de la
Ley 3/2000-. Sin embargo, me inclino por descartar esta opcion,
debido a que en materia de obtenciones vegetales la inscripcion de la
licencia de obtencion vegetal seria exigible exclusivamente a efectos
de su oponibilidad frente a terceros y no del ejercicio de acciones como
se exige en materia de patentes (art. 117.1 LP). En mi opinidn, en la
materia que nos ocupa no cabe la aplicacion supletoria de la Ley de
Patentes, puesto que no hay laguna legal respecto de la legitimacion

de los licenciatarios de obtencion vegetal: la Ley 3/2000 es clara al

378 MASSAGUER, J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas,
Madrid, 1999, p. 81 y ss.

379 RJ 2015/4745; ECLI:ES: TS:2015:4245.

380 MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit., p. 271.
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sefialar que “los contratos de licencia se realizaran por escrito y no
surtiran efectos frente a terceros mientras no estén debidamente
inscritos en el libro registro de licencias™ (art. 23.3 LOV), lo que debe
interpretarse como la habilitacion de la legitimacion de los
licenciatarios de obtencion vegetal no inscritos para el ejercicio de
acciones toda vez que los efectos de la inscripcion se limitan a la
oponibilidad. La interpretacion dada debe extenderse también a la
legitimacion de los licenciatarios de un derecho de obtencion vegetal

comunitario.

Finalmente, ante el supuesto de falta de legitimacion para el ejercicio
de acciones en defensa del derecho licenciado, el perjudicado e
interesado -en este supuesto el licenciatario- podra ejercitar las
acciones por competencia desleal -accion declarativa de deslealtad,
accion de cesacion de la conducta desleal o de prohibicion de su
reiteracion futura, accidén de remocion de los efectos producidos por la
conducta desleal, accidon de rectificacion de las informaciones
engafiosas, incorrectas o falsas, accion de resarcimiento de los dafos
y perjuicios causados por la conducta desleal y accion de
enriquecimiento injusto- (art. 32 LCD?®"). Esta ha sido la tesis seguida
en nuestra jurisprudencia ante la falta de legitimacion del licenciatario
para el ejercicio de acciones en defensa de su derecho, permitiéndole,

en su caso, el ejercicio de acciones por competencia desleal®®?.

381 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD),
publicada en BOE num. 10 de 11/01/1991, referencia BOE-A-1991-628.

382 Sobre esta cuestion, véase, en nuestra doctrina MASSAGUER, J., Acciones...,
op. cit., pp. 204-205; PALAU RAMIREZ, F., “Actos concretos de competencia
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4. Exigencias formales en los supuestos de cotitularidad.

Los derechos individuales de cada cotitular de una obtencion vegetal
no solo abarcan la posibilidad de utilizar el bien comun, sino que,
ademads, facultan a cada comunero para realizar las actuaciones
necesarias de conservacion de la variedad vegetal (art. 80.2 LP y art.
395 CC). Por ello, cada comunero, de manera individual o juntamente
con el resto de los participes, deberd contribuir a los gastos de
conservacion de la variedad vegetal comun. Las actuaciones
destinadas a la conservacion del bien comln se limitaran a mantener
su “substancia, pero no a mejorarla”. En sede de bienes inmateriales,
los actos de conservacion mas habituales son el pago de las tasas de

renovacion y el ejercicio de acciones en defensa del derecho’®>.

Respecto del pago de las tasas de renovacion de la obtencion vegetal
comun, deberd realizarse por los comuneros en el porcentaje
correspondiente a su cuota. Ahora bien, cada comunero estara
facultado individualmente para abonar la totalidad de las tasas de
renovacion, pudiendo exigir posteriormente a cada participe el abono
de su porcentaje correspondiente. Las tasas de renovacién deberdn
abonarse integramente, por tanto, la repeticion del pago

correspondiente al resto de comuneros debera realizarse con

desleal (I): por contrariar las exigencias de la buena fe; por explotacion de la
reputacion ajena; por induccion a la infraccidon contractual; por violacion de normas
(arts. 4,12, 14y 15 LCD)”, en BENEYTO, K., (Dir.), ARMENGOT VILAPLANA,
A., (Coord.), Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal. Un estudio
practico de la Ley de Competencia Desleal (LCD), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020,
pp. 21-40; CORBERA MARTINEZ, J., “Legitimacion...”, op. cit., p. 11.

3% DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit, pp. 1031-1032; VAZQUEZ
LEPINETTE, T., La cotitularidad..., op. cit., pp. 325-327.
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anterioridad al momento de la renovacién o, por el contrario, debera
uno de los participes anticipar la totalidad de las tasas y exigir
posteriormente su parte correspondiente al resto de cotitulares. En caso
de que un comunero no estuviera dispuesto al abono de su porcentaje
correspondiente de las tasas de renovacion, se le podrd eximir de tal
obligacion si renuncia a su cuota (art. 395 CC). La renuncia liberatoria
dispensa al cotitular disidente del pago de los gastos de conservacion
(en este caso las tasas de renovacion), provocando, en consecuencia,
la renuncia a su cuota que se redistribuird proporcionalmente entre el
resto de los comuneros. La renuncia podra materializarse en
documento publico, para posteriormente incluirse en el Registro
Oficial de Variedades Vegetales (art. 33.1 LOV vy arts. 1279, 1280
CC). El hecho de que un comunero renuncie a su cuota no afectara a

los acuerdos anteriores adoptados con su consentimiento%*,

Por su parte, en relacion con el ejercicio de acciones, nuestro
legislador y el francés establecen que cualquier copropietario
individualmente estara legitimado para ejercitar las acciones de
infraccion necesarias para defender los intereses de la comunidad, en
su condicion de titular/cotitular del derecho [art. 80.2 ¢) LP, art. 395
CC, art. L 613-29. b) CPI]. Ahora bien, esta facultad de cada comunero
para el ejercicio de acciones, siguiendo con la reinterpretacion
propuesta por el profesor MASSAGUER del articulo 117.1 de la Ley

de Patentes, viene condicionada por la exigencia de que cada

# DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., op. cit, pp. 1031-1043; VAZQUEZ
LEPINETTE, T., La cotitularidad..., op. cit., pp. 327-330.
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copropietario debera estar inscrito como tal en el Registro Oficial de
Variedades Vegetales Protegidas (art. 33.1 LOV). Esto es debido a que
la dispensa de la inscripcidn, conforme a la comentada reinterpretacion
del articulo 117 LP, serd, en todo caso, para los licenciatarios. El
comunero que ejercite la accion, si desea que el resto de los participes
se adhieran a su accidn, debera notificarles su voluntad para que éstos
puedan incorporarse a la demanda y contribuir a los gastos generados.
El resto de los copropietarios podran adherirse a la demanda como
“intervinientes ”, no importando el momento de su incorporacion,
pudiendo incluso realizarse una vez interpuesta la demanda toda vez
que la inclusién del resto de participes no es un requisito de

“procedibilidad, ni sustantivo para el buen fin de la accion”*>.

La importancia de la notificacion radica en su afectacion, ya que
determinard qué comuneros participaran de los gastos devengados de
la interposicion de la demanda®®. La afectacion respecto del sentido
de la sentencia dependera de la concurrencia o no de la notificacion,
de manera que, en principio, los comuneros implicados estaran
afectados por el sentido de la sentencia, tanto estimatoria como
387

desestimatoria, siempre que no se hayan opuesto expresamente

Asimismo, aquellos cotitulares que no participaron de la demanda

385 MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit, p. 265; ARPIO SANTACRUZ, J.,
“Cotitularidad y expropiacién”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A.,
BERCOVITZ ALVAREZ, R., La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de
julio, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 343.

386 MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit., p. 265.

33 MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit., pp. 265-266; VAZQUEZ LEPINETTE,
T., La cotitularidad..., op. cit., pp. 336-338.
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quedaran afectados exclusivamente de la estimacion de la accion
ejercitada®®. Las acciones que podran ejercitarse podran ser tanto
civiles como penales (art. 80.2 d) LP)**°. Las acciones de caracter civil
seran las contempladas en la legislacion en materia de obtenciones
vegetales, ademas de las previstas en la Ley de Competencia Desleal

mencionadas supra (art. 21 LOV y 32 LCD respectivamente).

III. ELEMENTOS REALES
1. Cuestiones previas.

Los principales elementos reales de un contrato de licencia de
obtencion vegetal son su objeto, consistente en un derecho de
obtencion vegetal, y su precio. La naturaleza juridica de esta
modalidad de propiedad industrial permite que el objeto de la licencia
esté integrado exclusivamente por un derecho de obtencidén vegetal,
pero, ademas, podran integrarse como objeto del contrato otras
modalidades de propiedad industrial como, por ejemplo, el know-how
necesario para la reproduccion o multiplicacion del material vegetal,
una patente biotecnoldgica o una marca. De igual forma, interesa
analizar los diferentes contratos de licencia que pueden configurarse
dependiendo del momento en que esté el derecho de obtencion vegetal,
esto es, antes de realizar la solicitud de proteccion, una vez presentada

la solicitud y tras la concesion definitiva del titulo. El estudio del

%% MASSAGUER, J., Acciones..., op. cit., p. 266.
39 VAZQUEZ LEPINETTE, T., La cotitularidad..., op. cit., pp. 338-339.
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contrato de licencia sobre la solicitud de proteccion es necesario dadas
las implicaciones de la controvertida y ya mencionada sentencia del
Tribunal de Justicia de la Union Europea de 19 de diciembre de 2019,
asunto C-176/18, «Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo
Juan Martinez Sanchis». Igualmente, también interesa analizar las
particularidades de configurar como objeto del contrato de licencia
una variedad esencialmente derivada, asi como el estudio del objeto
del contrato cuando finaliza el periodo de proteccion de la obtencion

vegetal. Todos estos puntos seran objeto de estudio a continuacion.

2. El derecho de obtencion vegetal.

El objeto del contrato de licencia se configura sobre una modalidad
singular y sui generis de propiedad industrial como es el derecho de
obtencion vegetal, que se materializa en la potestad otorgada a su
titular para poder realizar determinadas actuaciones sobre una

variedad vegetal**".

a. Variedad vegetal.

La definicion de variedad vegetal, incluidos los géneros y especies
vegetales, asi como los hibridos de géneros o especies, fue configurada
en el Acta de 1991 del CUPOV como un conjunto de plantas de un
solo taxon botanico del rango mas bajo conocido que, con
independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para

la concesion de un derecho de obtentor, pueda definirse por la

3% GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 822; SANCHEZ GIL, O., “El
privilegio...”, op. cit., p. 339; SANCHEZ GIL, O., “Efectos...”, op. cit., p. 11 y ss.
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expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una
cierta combinacion de genotipos, distinguirse de cualquier otro
conjunto de plantas por la expresion de uno de dichos caracteres y
considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud para
propagarse sin alteracion (art. 1.vi CUPOV)*!. Esta definicién de
variedad vegetal establecida en el CUPOV es seguida por el resto de

las definiciones configuradas por el legislador europeo y los

391 Esta definicion del Acta de 1991 del CUPOV, no siempre ha sido asi, ya que, por

ejemplo, el Acta de 1961 simplemente se limitaba a mencionar determinadas
especies vegetales para definir el concepto de variedad vegetal, como sefiala
ZAPATER ESPI, M. J., “Marco...”, op. cit., p. 20. Asimismo, la propia Ley 12/1975
de obtenciones vegetales, en su articulo 2 seguia con la redaccion del Acta de 1961
y no establecia una definicioén de variedad vegetal, sino que menciona una serie de
especies que podran considerarse como variedades vegetales como se indica en
OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, op. cit., p. 34. Asimismo, criticando la
indefinicion del concepto de variedad vegetal en la mencionada Ley de 1975 véase
AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit, pp. 177-178. En la doctrina
alemana, en el mismo sentido, véase KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op.
cit, pp. 71-72; GARBE, 1., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M.,
Sortenschutz..., op. cit, p. 19. Igualmente, en la doctrina francesa, véase
POLLAUD-DULIAN, F., La propriété..., op. cit., p. 468; SIMON, M., “La
spécificité de la variété comme objet technique et les problémes objectifs de la
distinction”, en HERMITTE, M. A., La protection de la creation vegetale. Le critére
de nouveauté, Librairies Techniques Paris, Paris, 1985, p. 22; GIRARD, F.,
NOIVILLE, C., Biotechnologies..., op. cit., p. 72. También, en la doctrina italiana
COSTA, C., BALDINI, M*. C., PLEBANI, R., Guida..., op. cit., p. 93; VANZETTI,
A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., Manuale..., op. cit., p. 492; GHIDINI,
G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit., p. 65; GHIDINI, G., DE BENEDETTI,
F., Codice..., op. cit., p. 273. En otros paises, véase BYRNE, N., Commentary ..., op.
cit., pp. 20-22. En el mismo sentido, sobre cuestiones tratadas durante la aprobacion
del Acta de 1991 del CUPOV, véase ELENA ROSSELLO, J. M., “El Convenio de
la UPOV — El concepto de variedad y los criterios técnicos de distincion,
uniformidad y estabilidad”, en Seminario sobre la naturaleza y la razon de ser de la
proteccion de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV, Buenos
Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, p. 61; GREENGRASS, B., “La interrelacién
entre los derechos de los obtentores y las deméas formas de proteccion por propiedad
intelectual y el futuro”, en Seminario sobre la naturaleza y la razon de ser de la
proteccion de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV, Buenos
Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, p. 91.
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legisladores nacionales como en el caso de Espana, Alemania, Francia
e Italia (art. 5 ROV, art. 2 LOV, § 2.1.a SortG, art. L 623-1 CPI, art.
100 CPit). De esta definicion se infieren los elementos mas

importantes de la variedad vegetal que se explican, a continuacion.
Conjunto de plantas.

La definicion de variedad vegetal configurada en el Acta de 1991 del
CUPOV no aclara el significado de conjunto de plantas. Sin embargo,
el legislador europeo y los legisladores nacionales establecen que un
conjunto de plantas estd formado por plantas enteras o partes de
plantas susceptibles de generar nuevas plantas (art. 5.3 ROV, art. 2.2
LOV, § 2.1.a SortG)**?. De ello se infiere que la consideraciéon como
variedad vegetal vendra calificada por la capacidad de las plantas,
partes de plantas, componentes de la variedad (arts. 5.3 y 13 ROV),
material de reproduccion o multiplicacion (art. 14.1 CUPOV) o el
material de propagacion (art. 14 ROV) de ser susceptible de generar
nuevas plantas enteras’®®. Las implicaciones econdmicas que
presentan las partes de plantas en el trafico mercantil son mas
relevantes que las plantas enteras, ya que a la hora de reproducir o
multiplicar las variedades vegetales se utilizan mas las partes de

plantas como, por ejemplo, esquejes, que las plantas enteras®*. Por lo

392 WURTENBERGER, G., VAN DER KOOI1J, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 33; POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 469.

39 GARCIA VIDAL, A., “La variedad vegetal como objeto de proteccion” en
GARCIA VIDAL, A., Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2017, p. 268; PETIT LAVALL, M.2 V., “Derechos...”, op. cit., p. 537,
ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, op. cit., p. 185; WURTENBERGER,
G., VAN DER KOOI, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit., p. 33.
3% LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 49.
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tanto, el objeto de proteccion de un derecho de obtencion vegetal se
extiende igualmente a las semillas, simientes, esquejes, bulbos, raices,
hojas, brotes, injertos, yemas, capas, rizomas o incluso a una célula
vegetal, como ya quedo claro en la Exposicion de Motivos de la Ley

de proteccion de variedades vegetales de Alemania de 19683%.

Dada la delimitacion del concepto de variedad vegetal conforme a la
capacidad de generar nuevas plantas, la doctrina alemana, considera
necesario aclarar si todo material vegetal, en concreto, las células
vegetales, quedan incluidas dentro de esta definicion, conforme a su
capacidad de generar nuevas plantas a través de la implementacion de
diferentes métodos biotecnologicos®”®. Sobre esta cuestion, la Oficina
Europea de Patentes, en resolucion de la Cadmara de Recursos T
0356/93 (Plant cells) de 21 de febrero de 1995, considerd que era
imposible considerar a las células como variedades vegetales®’. Este
pensamiento es compartido por parte de la doctrina francesa que
entiende que una célula vegetal es un organismo microbioldgico que
no constituye una variedad vegetal y, por tanto, podra protegerse por

el sistema de patentes>*®,

395 En este sentido, en nuestra doctrina, véase PALAU RAMIREZ, F., “Alcance...”,
op. cit., p. 1111; PALAU RAMIREZ, F., “Una...”, op. cit., pp. 261-262; PETIT
LAVALL, M2 V., “Derechos...”, op. cit., p. 537; SANCHEZ GIL, O., “El...”, op.
cit., p. 341. Igualmente, en el derecho comparado véase VAN DER KOOIJ,
P.A.C.E., Introduction..., op. cit., p. 13; BERGMANS, B., La protection..., op. cit.,
p- 436.

3% LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., pp. 50-52.

397 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., p. 268.

3% POLLAUD-DULIAN, F., La propriété..., op. cit., p. 467.
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Dentro del objeto de proteccion de una variedad vegetal se incluyen
igualmente las denominadas variedades esencialmente derivadas (en
adelante VED), las variedades que no se distingan claramente de una
variedad protegida, las variedades cuya produccion necesite el empleo
repetido de una variedad protegida [art. 14.5 CUPOV, art. 13.5y 6
ROV, art. 13.3 LOV, § 10.2 SortG, art. L 623-4.111 CPI, art. 107.3
CPit], el producto de la cosecha o material cosechado [art. 14.2
CUPOV, art. 13.2 y 3ROV, art. 13.1 LOV, § 10.1.2 SortG, art. L 623-
4.11.1) CPI, art. 107.2 CPit] y los productos fabricados a través del
producto de la cosecha [art. 14.3 CUPOV, art. 13.4 ROV, art. 13.2
LOV, § 10.1.2 SortG, art. L 623-4.11.2) CPI, art. 107.2 CPit]**°. El

399 Asf se ha reconocido en nuestra doctrina, como es de ver en PALAU RAMIREZ,
F., “Una...”, op. cit., p. 261; PALAU RAMiREZ, F., “Alcance...”, op. cit.,, p. 139;
PETIT LAVALL, M. V., “Derechos...”, op. cit.,, pp. 537-538; PETIT LAVALL,
M.2 V., “Ambito de proteccion de las obtenciones vegetales en derecho europeo y
espaiiol”, Gaceta juridica de la Union Europea y de la competencia, N.° 23, 2011,
p. 3; QUINTANA CARLO, I, “El Reglamento...”, op. cit., p. 95; QUINTANA
CARLO, L., “El nuevo régimen juridico de las obtenciones vegetales (comentario de
urgencia a la Ley 3/2000, de 7 de enero)”, Actas de derecho industrial y derecho de
autor, Tomo 20, 1999, p. 324; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, op. cit.,
p. 188; GARCIA VIDAL, A., “El contenido...”, op. cit., p. 106; GALGO PECO,
A., “Acciones civiles en defensa de la obtencion vegetal”, en GARCIA VIDAL, A.,
Derecho de las Obtenciones Vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 1034-
1035; LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRIGUEZ
CARRION, A. J., “La...”, op. cit, pp. 67 y 74; AMAT LLOMBART, P.,
“Concepto...”, op. cit., pp. 196-201; RAMON FERNANDEZ, F., “Tratamiento...”,
op. cit, pp. 284-286. Igualmente, en la doctrina comparada, véase
WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 33; KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S., European...,
op. cit., p. 467. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase NIRK, R.,
ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 241. En el mismo
sentido, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., Droit..., op. cit., pp. 71 y 74;
GIRARD, F., NOIVILLE, C., Biotechnologies..., op. cit, p. 72. En el mismo
sentido, en la doctrina italiana COSTA, C., BALDINI, M?® C., PLEBANI, R.,
Guida..., op, cit., p. 95; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., Codice..., op. cit., p.
273.
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concepto de material cosechado o producto de la cosecha no se define
ni en la legislacion europea ni espafiola en materia de obtenciones
vegetales. En la practica, segun el tipo de variedad, el material
cosechado podran ser frutas, hortalizas, flores o cereales (ad ex., las
semillas de una manzana deben considerarse como producto de la

)4%. Dadas las similitudes

cosecha, al no poder producir nuevas plantas
practicas respecto del material de reproduccion, habra que atender al
destino del material vegetal para poder diferenciar el material
cosechado destinado a la reproduccion o multiplicacion del producto
de la cosecha destinado exclusivamente a la comercializacion (ad ex.
SIM n. °1 de Murcia, nim. 380/2011, de 10 de junio de 2011401)*2,
Ello permitird delimitar el alcance del derecho en funcion del destino
del material cosechado como se vera infra. Igualmente, la inclusion
del producto fabricado a través del material cosechado dentro del
objeto de proteccion responde al ejercicio de la potestad otorgada por
el CUPOV a los Estados firmantes para su incorporacion dentro del
alcance del derecho (art. 14.3 CUPOV). La condicion para extender el

alcance del derecho al producto fabricado reside en que este se obtenga

de forma directa del producto de la cosecha o del material de

400 WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 137.

401 AC 2013/1803; ECLLI:ES:JIMMU:2011:173.

402 pAT AU RAMIREZ, F., “Una...”, op. cit., pp. 261-262; PALAU RAMIREZ, F.,
“Alcance...”, op. cit., pp. 139-140; PETIT LAVALL, M. V., “Derechos...”, op.
cit., p. 539; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, op. cit., p. 189; PETIT
LAVALL, M2 V., “Ambito...”, op. cit.,, p. 3. En este mismo sentido, en la doctrina
alemana, véase, NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit.,
p. 239; LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 89;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 80.
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reproduccién o multiplicacion. Esta amplia exigencia -no exenta de
interrogantes- permite considerar como producto fabricado, entre
otros muchos, a los zumos, la harina, la sémola y los productos lacteos,
pero no a la mermelada conforme a la doctrina alemana*’®. Esta
extension del derecho de obtencion vegetal hasta el producto obtenido
directamente del producto de la cosecha ha sido considerada por la
mejor doctrina como un verdadero éxito para evitar la huida de los
operadores econémicos de la industria del fitomejoramiento al sistema

de patentes***.

Un solo taxon botanico del rango mas bajo conocido.

La variedad vegetal se define por la pertenencia a un solo taxén
botanico del rango mas bajo conocido. La referencia al taxén viene
justificada porque la taxonomia es la ciencia que estudia las variedades
vegetales y las clasifica en funciéon de determinadas categorias o
taxones que son coincidentes conforme a determinadas caracteristicas

comunes y hereditarias*®®. El conjunto de todos los taxones o grupo de

43 PETIT LAVALL, M2 V., “Derechos...”, op. cit., pp. 539-540; PETIT LAVALL,
M2 V., “Ambito...”, op. cit.,, p. 4; OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, op. cit.,
p.35; RAMON FERNANDEZ, F., “Tratamiento...”, op. cit., pp. 266 y 283; PALAU
RAMIREZ, F., “Una...”, op. cit., p. 262; PALAU RAMIREZ, F., “Alcance...”, op.
cit., pp. 141-142. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase
LLEWELYN, M., ADCOCK, M., European Plant Intellectual Property, Hart
Publishing, Portland, 2006, pp. 214-215 y 224-225; VAN DER KOOIJ, P.A.C.E.,
Introduction..., op. cit., p. 32. Respecto de la exclusion de la mermelada, véase en
la doctrina alemana, KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., pp. 176-
177.

404 pPAL AU RAMIREZ, F., “Una...”, op. cit., pp. 261-262; PALAU RAMIREZ, F.,
“Alcance...”, op. cit., pp. 139-140.

405 NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 209;
GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., pp. 270-271.
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plantas existentes conforman el reino vegetal, en el que se agrupan los
taxones de mayor a menor rango**®. Las reglas formales para la
denominacion y clasificacion de las plantas se compilan en el Codigo
internacional de nomenclatura para algas, hongos y plantas -
International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants- (en
adelante CIE*")*%® Cada organismo individual pertenece a un niimero
indefinido de taxones que estdn organizados en rangos
consecutivamente subordinados (art. 2 CIE). Los rangos mas
importantes son: imperio -Reich- (regnum), division -Abteilung-
(phylum), clase -Klasse- (classis), orden -Ordnung- (ordo), familia -
Familie- (familia), género -Gattung- (genus) y especie -Art- (species)
(art. 3 CIE). La categoria o taxon mas bajo conocido del reino vegetal
es la especie, pudiendo ser, ademds, las variedades vegetales
subdivisiones de una especie*”. Ello implica que el conjunto de

plantas en cuestion debe distinguirse de otras plantas de jerarquia

406 Tbid., p. 271; PETIT LAVALL, M2 V., “Derechos...”, op. cit., p. 536.

407 Puede consultarse este Codigo en la pagina: https://www.iapt-
taxon.org/nomen/main.php, visitada por ultima vez el dia 21/04/2023.

408 Asi lo enuncia la doctrina alemana, NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A.,
Patentrecht..., op. cit, p. 210; LEBPMANN, H., WURTENBERGER, G.,
Deutsches..., op. cit., p. 49. En el mismo sentido, en la doctrina italiana véase LODI,
L., La..., op. cit.,, p. 55.

409 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., p. 271; NIRK, R., ULLMANN,
E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit, p. 210; LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 48; KEUKENSCHRIJVER, A.,
Sortenschutz..., op. cit., p. 77; BUCHTING, P. E., Sortenschutz..., op. cit., p. 1;
POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 469.
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botanica superior como las subespecies, especies y géneros de un

rango mas alto, asi como de las plantas que son del mismo rango*!’.

El motivo por el que no se limita la definicion de variedad a la especie
y se alude al tax6én del rango mas bajo conocido, se debe
principalmente a los avances en las técnicas de investigacion genética
botanica que han desarrollado procedimientos para realizar cruces
entre plantas de distintos géneros o especies. Estas nuevas técnicas, en
ocasiones, dan lugar a variedades que no pueden clasificarse dentro de
una especie conocida lo que impide hablar de subespecies. Por ello, al
definir el concepto de variedad se estim6 oportuno hacer referencia al
taxoén mas bajo conocido, que permitia clasificar todas las variedades
vegetales, en particular, las creadas como consecuencia de la
aplicacion de determinadas técnicas de reproduccion o multiplicacion,
que daban lugar a variedades completamente nuevas y no
encuadrables en especies conocidas (ad ex. las variedades hibridas
sintéticas)*'!. Sin embargo, la doctrina alemana estima que el hecho
de que la definicion de variedad vegetal se limite a las especies
vegetales -por la alusion al taxdn del rango mas bajo conocido- supone
que la mayoria de las innovaciones del sector del fitomejoramiento
queden fuera del alcance de la proteccion de un derecho de obtencion
vegetal*'?. Por lo que aquellas innovaciones vegetales con rangos

taxonémicos mas altos como, por ejemplo, los géneros vegetales

410 TEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 48;
BUCHTING, P. E., Sortenschutz..., op. cit, p. 1; WURTENBERGER, G., VAN
DER KOOIIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit., p. 33.

411 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., p. 272.

42 NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 210.

223



Elementos, formacion y estructura del contrato

podran protegerse por el sistema de patentes como se verd mas

adelante.

Pueda definirse por la expresion de un cierto genotipo o combinacion

de genotipos.

Toda variedad vegetal estd integrada por un conjunto de genes,
denominado genoma o genotipo -imperceptible al ojo humano-, cuya
expresion es el fenotipo materializado en las caracteristicas externas
visibles y detectables del material vegetal como, por ejemplo, su color,
densidad o resistencia a una plaga (ad ex. SAP de Barcelona, Seccion
15%, de 23 de febrero de 2004)*'3. Cuando el CUPOV menciona la
expresion de los caracteres resultantes del genotipo o combinacion de
genotipos, se esta refiriendo al fenotipo, es decir, las caracteristicas
externas de la variedad vegetal; en las que las condiciones ambientales
y/o climaticas juegan un papel fundamental en su expresion*!*. La
doctrina alemana destaca que el cumplimiento de este requisito no
implica que los descendientes de una variedad vegetal deban ser
genéticamente idénticos a sus progenitores, ya que de ser asi se estaria
ante variedades clonadas; en todo caso, los descendientes deberan
estar dentro del acervo genético de sus progenitores manteniendo sus

415

caracteristicas esenciales La exigencia del genotipo impide

413 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., p. 273; WURTENBERGER, G.,
VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit., p. 34;
LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 49;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 78.

44 WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 34.

45 NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 211.
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proteger un conjunto de plantas con un solo gen -genoma incompleto-
por el derecho de obtencion vegetal, pero si que podra protegerse por
el sistema de patentes si cumple con los requisitos de patentabilidad

(considerando 31 Directiva 98/44)*¢,

Asimismo, la doctrina alemana, siguiendo el sistema cldsico de
fitomejoramiento, divide las variedades vegetales en funcion de su
proceso de propagacion*'’. De lo que se deriva la existencia de
variedades clonadas (propagacion vegetativa), variedades lineales de
reproduccion sexual (generativas, autopolinizacion), variedades de
polinizacion abierta (polinizacion cruzada) y variedades hibridas (esta
clasificacion ha sido seguida por otros paises como, por ejemplo,
Francia)*'®. La extension del derecho de obtencién vegetal a los
hibridos de géneros o especies (art. 5 ROV), permite proteger
variedades obtenidas mediante sistemas de hibridacion en el que se
integran combinaciones de genes de dos o més géneros o especies*!’.
Esta extension planteo la necesidad de incorporar en la definicion de

variedad vegetal a los hongos, algas y bacterias, con las evidentes

416 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., p. 274. En el mismo sentido, en
la doctrina alemana, véase LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches...,
op. cit., pp. 48-52.

47 NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 211.

418 SIMON, M., “La...”, op. cit., pp. 20-21.

419 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., pp. 274-282; PETIT LAVALL,
M2 V., “Derechos...”, op. cit., p. 536; PETIT LAVALL, M. V., “Ambito...”, op.
cit, p.12. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase
WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 34. Véase, ademas, en este sentido las Notas explicativas
sobre los géneros y especies que deben protegerse con arreglo al Acta de 1991 del
CUPOV, aprobadas por el Consejo de la UPOV en su cuadragésima tercera sesion
ordinaria del 22 de octubre de 2009 (Documento UPOV/EXN/GEN/1).
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dificultades que ello supone, al pertenecer todos ellos a reinos
diferentes del reino vegetal**’. En este sentido, nuestra doctrina y la
alemana, francesa e italiana reconocen su clasificacion fuera del reino
vegetal, sin embargo, se habilita la posibilidad de poder protegerlos

por el derecho del obtentor*?!

. Ahora bien, este reconocimiento no es
unanime en todos los paises miembros del CUPOV, ya que, por
ejemplo, en Canadd, los hongos, las bacterias y las algas estan
explicitamente excluidos de proteccion mediante el derecho de
obtencion vegetal, mientras que en Japon las algas multicelulares se

pueden proteger por este derecho*?2.

Distinguible de cualquier otro conjunto de plantas.

Cada variedad vegetal debera diferenciarse del resto de variedades.
Para ello, cuando se realice el examen técnico de verificacion del
cumplimiento de los requisitos de proteccion, debera realizarse una
comparacion fenotipica de la variedad vegetal en cuestion con el
acervo varietal (conjunto de las variedades anteriores conocidas), con
el objetivo de comprobar que efectivamente existen diferencias en al
menos uno de sus rasgos fenotipicos. El proceso de comparacion de
variedades para determinar si existen diferencias entre ellas y ser
consideradas como variedad vegetal es mas laxo y sencillo que el
proceso realizado para verificar si una variedad vegetal cumple con el

requisito de distintividad, exigido para obtener la proteccién mediante

420 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., p. 283.

4“1 KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit, p. 76; POLLAUD-
DULIAN, F., La..., op. cit., p. 469; LODI, L., La..., op. cit., p. 54.

42 BYRNE, N., Commentary..., op. cit., pp. 24-25.
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el derecho de obtencion vegetal. El canon exigido de diferenciacion
entre variedades es minimo, por lo que, si concurre alguna diferencia
en los rasgos fenotipicos, aunque sea insignificante, bastara para ser
considerada como variedad vegetal*?>. Los requisitos para reconocer
la distintividad de una nueva variedad, exigible para ser objeto de
proteccion del derecho de obtencidon vegetal, sera objeto de andlisis

mas adelante.

Considerarse como wuna unidad conforme a su aptitud para

propagarse sin alteracion.

Latultima de las condiciones que debera presentar una variedad vegetal
es la consideracion como una unidad capaz de propagarse sin ninguna
alteracion***. El mayor interés de este Giltimo requisito reside en su
analisis en las variedades hibridas. Las citadas Notas explicativas de
la UPOV sobre la definicion de variedad con arreglo al Acta de
1991%%, consideran que las variedades hibridas pueden propagarse sin

alteracion*?S.

La doctrina francesa, justifica esta consideracion,
basandose en el ejemplo de la propagacion de las semillas de maiz que,

mediante el control de la polinizacion, se obtiene un cruce sistematico

43 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit, pp. 275-281;
WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 34.

424 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., p. 276; WURTENBERGER, G.,
VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit., p. 34;
BYRNE, N., Commentary..., op. cit, p. 20, KEUKENSCHRIJVER, A.,
Sortenschutz..., op. cit., p. 79.

425 Documento UPOV/EXN/VAR/1

426 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit., p. 277.
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de sus lineas parentales que provoca la obtencién de la variedad

vegetal sin alteracion*?’.

Sin embargo, no es pacifico el reconocimiento de la capacidad de las
variedades hibridas para propagarse sin alteracion. En este sentido, la
Sala de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, en su resolucion
de 7 de enero de 2008 (asunto T-788/07), considerd que las variedades
hibridas carecen de idoneidad para ser propagadas sin alteracion; lo
que provocaba la imposibilidad de protegerlas por el derecho de
obtencidn vegetal y habilitaba su proteccion por el sistema de patentes
siempre y cuando se cumplieran los requisitos de patentabilidad. Esta
decision fue objeto de recurso y ulterior resolucion el 7 de febrero de
2017 (asunto T1208/12), en la que la Sala competente considerd que
las variedades hibridas, se propagaban sin cambios mediante ciclos
recurrentes de propagacion; lo que habilita su proteccion mediante el

derecho de obtencién vegetal*?s,

b. Variedad vegetal protegible.

El CUPOV, el Reglamento 2100/94 y la Ley 3/2000 al configurar la
definicion de variedad vegetal expresan la posibilidad de que no todas
las variedades vegetales puedan ser objeto de proteccion mediante un

derecho de obtencion vegetal; diferencidndose entre variedades

47 SIMON, M., “La...”, op. cit.,, pp. 16-21; BUSTIN, N., “Principes généraux du
droit et casuistique technique”, en HERMITTE, M. A., La protection de la creation
vegetale. Le critére de nouveauté, Librairies Techniques Paris, Paris, 1985, p. 40.
428 WURTENBERGER, G., VAN DER KOOI1J, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 35; SIMON, M., “La...”, op. cit., p. 18.
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vegetales protegibles y no protegibles*?®. Para que una variedad
vegetal pueda protegerse por este sistema de proteccion debera reunir
los requisitos de novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad
(art. 5 CUPOV, art. 6 ROV, art. 5 LOV, § 1 SortG, art. L 623-2 CPI,
art. 102 CPit), asi como ostentar una determinada denominacion para
su designacion genérica o “bautizo legal” (art. 20 CUPOV, art. 63
ROV, art. 47 LOV, § 7 SortG, art. L 623-3 CPI, art. 114 CPit)*°. Estos

429 WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 35.

40 GARCIA VIDAL, A., “Los requisitos de la distincion, la homogeneidad y la
estabilidad”, en GARCIA VIDAL, A., Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 349-350; GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op.
cit., p. 279; SANCHEZ GIL, O., La proteccién de las obtenciones vegetales. El
privilegio del agricultor, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Madrid, 2008, p. 49; CURTO POLO, M.%. M., La proteccion de las innovaciones
vegetales en la Union Europea. Patentes vs. Titulos de obtencion vegetal, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2020, pp. 88 y 96; GOMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias entre
el sistema de patentes y el sistema de proteccion de las obtenciones vegetales” en
GARCIA VIDAL, A., Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2017, p. 125; PETIT LAVALL, M2 V., “Ambito...”, op. cit, p. 2;
QUINTANA CARLO, 1., “El...”, op. cit., pp. 85-86; BATALLER GRAU, 1J.,
ESPINOSA CALABUIG, R., “La proteccion comunitaria de las obtenciones
vegetales: requisitos para su concesion”, ADI 26, 2005-2006, pp. 78-83; ASENSI
MERAS, A., El derecho de obtencién vegetal. Requisitos de proteccién de las
variedades vegetales, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, passim; QUINTANA CARLO,
L, “El...”, op. cit., pp. 318-320; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, op.
cit., p. 187; FEMENIA TORRES, ., “Proteccion...”, op. cit., p. 9; SANCHEZ GIL,
0.,“La...”, op. cit., pp. 238 y 244; LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA
SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION, A. J., “La...”, op. cit., pp. 76-81; SOLER
LERMA, S., “Los presupuestos de registrabilidad de las obtenciones”, en AMAT
LLOMBART, P. (Coord.), La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y
organismos transgénicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 132-138; RAMON
FERNANDEZ, F., “Tratamiento...”, op. cit., pp. 260-262; SANCHEZ GIL, O.,
“El...”, op. cit., p. 342. Igualmente, sobre la importancia de la denominacién varietal
y los posibles conflictos entre las marcas y las denominaciones de las obtenciones
vegetales véase GOMEZ SEGADE, J. A., “Marcas y denominaciones de las
obtenciones vegetales en Espafia”, Actas de derecho industrial y derecho de autor,
Tomo 7, 1981, pp. 467-470; ASENSI MERAS, A., “El conflicto entre marcas y
denominaciones varietales: la prohibicion absoluta de registrar como marca una
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requisitos de cardcter técnico, en particular, la distincion,
homogeneidad y estabilidad (DHE o DUS -en inglés-), no existen en
materia de patentes y son especificos de las variedades vegetales al
referirse a sus caracteristicas fenotipicas que se expresan como
resultado de un genotipo o combinacion de genotipos*!. Su
verificacion se realizard en laboratorios especializados, adaptados a las
caracteristicas de la variedad solicitada. Determinar la concurrencia de

estos requisitos es complejo ya que, a diferencia del sistema de

denominacién de obtencidon vegetal”, Actas de derecho industrial y derecho de
autor, Tomo 41, 2020-2021, pp. 235-350; MARONO GARGALLO, M.*. M., “La
denominacién de las variedades protegidas con un titulo de obtencion vegetal”, en
GARCIA VIDAL, A., Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2017, pp. 395-445; OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, op. cit., pp.
47-49; SOLER LERMA, S., “Las obtenciones vegetales y sus diferencias con otras
modalidades de propiedad industrial”’, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), La
propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 127-128; CORBERA MARTINEZ, J., “Proteccion
de las denominaciones de variedades vegetales tras la modificacion de la ley de
marcas”, Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 40, 2019-2020, pp.
315-330. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WURTENBERGER,
G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit., pp. 35-
36 y 54-58; KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S., European..., op. cit., pp.
461-463; BYRNE, N., Commentary..., op. cit., p. 27. En el mismo sentido, en la
doctrina alemana, véase KLETT, A. R.,, SONNTAG, M., WILSKE, S.,
Intellectual..., op. cit, p. 55; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A.,
Patentrecht..., op. cit., pp. 209 y 218; LEBMANN, H., WURTENBERGER, G.,
Deutsches..., op. cit., pp. 67-85; KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit.,
pp. 69-71 y 120-135; GARBE, 1., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M.,
Sortenschutz..., op. cit., pp. 22-24. En el mismo sentido, en la doctrina francesa,
véase MARINO, L., Droit..., op. cit., p. 72; POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit.,
p- 469y 477; GIRARD, F., NOIVILLE, C., Biotechnologies..., op. cit., p. 72. En el
mismo sentido, sobre la configuracion del Acta de 1991 del CUPOV, véase
GREENGRASS, B., “El...”, op. cit., p. 53.

41 GOMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, op. cit., p. 123; SANCHEZ GIL, O.,
“La...”, op. cit, p. 238; SOLER LERMA, S., “Las...”, op. cit., pp. 125-127.
Igualmente, en el ambito comparado, véase WURTENBERGER, G., VAN DER
KOOIlJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit, p. 36;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 77.
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patentes en el que la regla técnico-industrial puede controlarse, en el
sistema de variedades vegetales existen determinadas circunstancias
naturales incontrolables que pueden dilatar en el tiempo el proceso de
verificacion**?. La exigencia exclusiva de estos cuatro requisitos para
poder proteger una determinada variedad vegetal, evidencia que el
posible valor agrondmico que una variedad pueda ostentar carece de
importancia al enjuiciar su posible proteccion por la via del derecho
de obtencién vegetal*’>. Por tanto, se podra obtener un derecho de
obtencidn vegetal con independencia de la finalidad a la que se destine
la variedad protegida, incluso cuando su destino no sea su

comercializacion o la obtencion de réditos econémicos***.

Para ostentar el requisito de novedad, la variedad vegetal no podra
haber sido vendida o cedida por el titular o por un tercero con su
consentimiento, con anterioridad al dia de la presentacion de la
solicitud de proteccion o dentro de determinados plazos de gracia (art.

6 CUPOV, art. 10 ROV y art. 6 LOV, § 6 SortG, art. L 623-5 CPI, art.

2 GOMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, op. cit., p. 124; GARCIA VIDAL,
A., “Los requisitos...”, op. cit., pp. 351-356. Para la verificacion del cumplimiento
de los requisitos de distintividad, homogeneidad y estabilidad la UPOV elabor6 unas
orientaciones para su comprobacion recogidas en el documento TG/1/3
(Introduccidon general al examen de la distincion, la homogeneidad y la estabilidad
y a la elaboracion de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales) de 19
de abril de 2002.

#3 GARCIA VIDAL, A., “Los...”, op. cit, p. 350; NIRK, R., ULLMANN, E.,
METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 212.

44 GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op. cit, pp. 285-286;
WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit, p. 37; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A.,
Patentrecht..., op. cit., p. 212.
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103 CPit)*>. El cumplimiento de este requisito, a diferencia del
sistema de patentes que se identifica a través de la divulgacion de la
invencion, reside en la comercializacion (venta o cesion) del material
vegetal, entendiendo como tal la efectiva entrega de la variedad que
permita al tercero su disposicion y utilizacion*®. En este sentido, el
legislador -espaiol, aleman, francés e italiano- establece determinados
periodos de gracia que habilitan la concesion del titulo, aunque se haya
comercializado el material vegetal dentro de los umbrales de tiempo
fijados. Esto es, para titulos comunitarios, un afio antes de la fecha de

presentacion de la solicitud dentro de la Union Europea, cuatro afios

5 GOMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, op. cit., pp. 122-123; MARCO
ALCALA, L. A., “Variedades vegetales: el requisito de la novedad”, en GARCIA
VIDAL, A., Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017,
pp- 308-309; BATALLER GRAU, J., ESPINOSA CALABUIG, R., “La...”, op. cit.,
pp. 80-82; QUINTANA CARLO, L., “El...”, op. cit., p. 318; SANCHEZ GIL, O.,
“La...”, op. cit., p. 239; LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON,
S., RODRIGUEZ CARRION, A. J., “La...”, op. cit., p. 77. En el mismo sentido, en
la doctrina comparada, véase WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P.,
KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit, p. 49; BYRNE, N.,
Commentary..., op. cit.,, pp. 27-32. En el mismo sentido, en la doctrina alemana,
véase KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., Intellectual..., op. cit., p. 55;
LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, p. 62;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 105; GARBE, 1., PETZOLD,
R., PINGEN, S., NIESEN, M., Sortenschutz..., op. cit., p. 21. En el mismo sentido,
en la doctrina francesa, véase MARINO, L., Droit..., op. cit., p. 72; POLLAUD-
DULIAN, F., La..., op. cit., pp. 470-471. En el mismo sentido, en la doctrina italiana
COSTA, C., BALDINI, M*. C., PLEBANI, R., Guida..., op. cit., p. 94; VANZETTI,
A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., Manuale..., op. cit, 2021, p. 492;
GHIDINI, G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit., p. 70, GHIDINI, G., DE
BENEDETTI, F., Codice..., op. cit., pp. 263-266; LODI, L., La..., op. cit., p. 60.
436 Asi se ha considerado en nuestra doctrina, como es de ver en GOMEZ SEGADE,
J. A., “Diferencias...”, op. cit., p. 123; MARCO ALCALA L. A., “Variedades...”,
pp. 309-310 y 330-334; SANCHEZ GIL, O., “La...”, op. cit., p. 239. En el mismo
sentido, en la doctrina comparada, véase WURTENBERGER, G., VAN DER
KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit, p. 50;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 105; GARBE, 1., PETZOLD,
R., PINGEN, S., NIESEN, M., Sortenschutz..., op. cit., p. 21.
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en el caso de entrega de arboles o vides dentro de la Unidén Europea y
seis afios cuando la entrega se realice fuera del territorio de la Union
Europea; y para titulos nacionales, respecto de la fecha de presentacion
de la solicitud, un afio si la entrega se realizo en el territorio nacional,
cuatro afios si se realizd fuera del territorio nacional y no fueron
arboles y vides y seis afios si la entrega se realizd fuera del territorio
nacional y fueron arboles o vides (art. 6 CUPOV, art. 10 ROV, art. 6
LOV, § 6 SortG, art. L 623-5 CPI, art. 103 CPit)**’. Ahora bien, el
propio CUPOV en sus Notas explicativas sobre el concepto de
novedad®®, delimita determinadas actividades que no destruyen la
presunciéon de novedad del material vegetal como, por ejemplo,
ensayos de la variedad que no supongan la venta o entrega a terceros
a los fines de la explotacion de la variedad o la exhibicion de la

variedad vegetal en una muestra oficial o en una exposicion

47 MARCO ALCALA L. A., “Variedades...”, op. cit., pp. 313-317 y 338-339.
Véase, igualmente, en el mismo sentido, CURTO POLO, M.*. M., La..., op. cit., pp.
89-90; SANCHEZ GIL, O., “La...”, op. cit., p. 239. Igualmente, en la doctrina
comparada, véase WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B.,
EKVAD, M., European..., op. cit., p. 51: BYRNE, N., Commentary..., op. cit., p.
31. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase KLETT, A. R., SONNTAG,
M., WILSKE, S., Intellectual..., op. cit, p. 55; NIRK, R., ULLMANN, E.,
METZGER, A., Patentrecht..., op. cit, p. 217, KEUKENSCHRIJVER, A.,
Sortenschutz..., op. cit., 2017, pp. 109-111; GARBE, 1., PETZOLD, R., PINGEN,
S., NIESEN, M., Sortenschutz..., op. cit., p. 22. En el mismo sentido, en la doctrina
francesa, véase MARINO, L., Droit..., op. cit.,, p. 72. En el mismo sentido, en la
doctrina italiana, véase GHIDINI, G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit., p. 72;
GHIDINI, G., DE BENEDETTIL F., Codice..., op. cit., pp. 265-266; LODI, L., La...,
op. cit., p. 60.

438 Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al convenio UPOV (Documento
UPOV/EXN/NOV 1), adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesion
ordinara el 22 de octubre de 2009, p. 8.
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internacional (art. 3.3 RLOV)**. En este sentido, la doctrina francesa
estima que, para frustrar el requisito de novedad, no es necesario que
se revele la forma en que se obtuvo la variedad, sino que esta debera
haber sido publicitada suficientemente como para poder ser
comercializada con el consentimiento del titular*?’. Igualmente, la
doctrina francesa advierte de la dificultad de verificar la novedad en
las variedades hibridas, ante la imposibilidad de reconstruir una linea
parental mediante la variedad hibrida comercializada, pudiendo solo

destruir la novedad la comercializacion de sus lineas parentales**!.

Por lo tanto, el propio legislador, nacional y alemén, entienden que
puede explotarse la variedad vegetal con anterioridad a la solicitud del
titulo de proteccion y lo permite garantizando el cumplimiento del
requisito de novedad siempre y cuando se respeten los periodos de

42 Asimismo, en la solicitud de

gracia establecidos legalmente
proteccion el titular del material vegetal deberd hacer constar que
nunca se ha realizado una venta o entrega a terceros de material de la

variedad con fines de explotacion comercial o, en su caso, la fecha y

49 MARCO ALCALA L. A., “Variedades...”, op. cit., pp. 323-325 y 340-342;
RABASA MARTINEZ, I, El secreto empresarial en la industria del
fitomejoramiento, ~ Universidad de  Alicante, 2021, disponible en
rua.ua.es/dspace/handle/10045/1333189, p. 254; LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO
DE TAVERA SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION, A. I., “La...”, op. cit., pp.
78-79. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase KEUKENSCHRIJVER,
A., Sortenschutz..., op. cit., pp. 108-109.

449 POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 473.

“lbid., p. 474.

42 MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., pp. 335-336; CURTO
POLO, M* M., La..., op. cit, p. 91; LEBMANN, H., WURTENBERGER, G.,
Deutsches..., op. cit., pp. 62-67, KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit.,
p. 105.
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el pais en que se ha realizado la primera venta o entrega (art. 3.2

RLOV)*,

La distintividad de la variedad se aprecia en sus caracteristicas
morfoldgicas (apariencia y forma; ad ex. forma y color de pistilos,
raices y hojas) o fenotipicas que son las variables que permiten
diferenciar una determinada variedad del resto. Ello implica que las
diferencias entre variedades vegetales deberan ser claras y apreciables
por expertos en la materia que puedan reconocer y describir las
diferencias con base en su conocimiento especializado; descartandose
las diferencias insignificantes. La doctrina alemana exige que las
diferencias entre variedades sean superiores a las meras fluctuaciones
originadas por la interaccion de la variedad vegetal con la naturaleza.
En el caso de variedades con diferentes grados de ploidia (nimero de
juegos completos de cromosomas en una célula), la ploidia se suele
utilizar como caracteristica distintiva. Si estas caracteristicas no son
suficientes, se pueden incluir otras como la resistencia a una
enfermedad o a un determinado herbicida. Cuando una variedad
cumple con el requisito de distintividad, se estima que su solicitante la
ha incorporado al reino vegetal o, analdgicamente en el sistema de

patentes, al estado de la técnica***.

443 AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., p. 184.

44 GARCIA VIDAL, A., “Los...”, op. cit., pp. 375-384. En el mismo sentido, en la
doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht...,
op. cit., pp. 212-214; LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit.,
p. 53; KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., pp. 85-88; GARBE, I.,
PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., Sortenschutz..., op. cit., p. 20.
Asimismo, en la doctrina italiana, véase COSTA, C., BALDINI, M?. C., PLEBANI,
R., Guida..., op. cit.,, p. 94; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M.,
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Para el cumplimiento del requisito de distintividad se comparara la
variedad vegetal objeto de proteccion con el denominado acervo
varietal, considerado como el conjunto de variedades notoriamente
conocidas por el publico en general (art. 7 CUPOV, art. 7 ROV, art. 7
LOV, § 3.1 SortG, art. L 623-2 CPI, art. 104 CPit). Una variedad sera
notoriamente conocida cuando esté protegida e inscrita, en cualquier
organizacion intergubernamental con competencias al respecto, y
cuando se haya presentado la solicitud de proteccion y esa solicitud
sea concedida e inscrita (art. 7 CUPOV, art. 7 ROV, art. 7 LOV, §
3.1.2 SortG, art. 104 CPit). Igualmente, la consideracion de variedad
notoriamente conocida no esta vinculada, en todo caso, a variedades
vegetales protegidas, dado que ese requisito lo podran ostentar
variedades que no cumplen con el resto de los requisitos de novedad,

homogeneidad y estabilidad**’.

Manuale..., op. cit., p. 492; GHIDINI, G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit.,
pp. 70-71; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., Codice..., op. cit., pp. 267-268;
LODL L., La..., op. cit., 1976, pp. 58-59. Igualmente, en la doctrina francesa, véase
SIMON, M., “La...”, op. cit., pp. 14-25.

#5 GARCIA VIDAL, A., “Los...”, op. cit., pp. 356-373; GOMEZ SEGADE, J. A.,
“Diferencias...”, op. cit., pp. 124-125; GARCIA VIDAL, A., “La variedad...”, op.
cit., pp. 280-281; CURTO POLO, M. M., La..., op. cit., pp. 92-94; QUINTANA
CARLO, I, “El...”, op, cit, p. 86, BATALLER GRAU, J., ESPINOSA
CALABUIG, R, “La...”, op. cit., pp. 77-78; QUINTANA CARLO, L., “El...”, op.
cit., pp. 318-319; SANCHEZ GIL, O., “La...”, op. cit., pp. 239-240; LOPEZ
ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION,
A. J., “La...”, op. cit, p. 77. Igualmente, en la doctrina comparada, véase
WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., pp. 39-41; KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S.,
Intellectual..., op. cit, p. 55; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A.,
Patentrecht..., op. cit., pp. 212-214; KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op.
cit., pp. 89-91; MARINO, L., Droit..., op. cit., p. 72.
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La posibilidad de considerar como notoriamente conocidas a aquellas
variedades que hayan sido objetivo de solicitud, abre la posibilidad de
que una variedad que inicialmente no cumplia con el requisito de
distintividad por coincidir con una solicitud de proteccion anterior
pudiese revertir su situacion si la solicitud anterior deviniese
rechazada. Sobre esta cuestion, el Reglamento 2100/94 afiade un matiz
respecto de la Ley 3/2000 haciendo alusion a que una variedad sera
considerada como notoriamente conocida si existe una solicitud vy,
entretanto, esta da lugar a la concesion del titulo (art. 7 ROV, art. 7
LOV). Esta disposicion, debera entenderse de manera que el momento
efectivo en el que una solicitud debera estar concedida para
considerarse notoriamente conocida a efectos del cumplimiento del
requisito de distintividad serd cuando se inicien los examenes técnicos
de la nueva variedad objeto de solicitud. Si en ese momento el titulo
no estd concedido, la variedad no podrd considerarse como

notoriamente conocida**°.

Por su parte, el requisito de homogeneidad o uniformidad implica que
las caracteristicas esenciales de la variedad objeto de proteccion, que
la hacen diferente respecto del resto de variedades, se mantengan
uniformes, abstraccion hecha de las posibles variaciones esperables de
sus caracteristicas fruto de su reproducciéon (art. § CUPOV, art. 8
ROV, art. 8 LOV, § 4 SortG, art. L 623-2 CPI, art. 105 CPit). La

doctrina alemana resalta la no exigencia de homogeneidad genética

46 GARCIA VIDAL, A., “Los...”, op. cit., pp. 365-367; WURTENBERGER, G.,
VAN DER KOOI, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit., pp. 42-44.
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entre variedades, aludiendo a la concurrencia de uniformidad en el
aspecto exterior de la variedad; teniendo en consideracion las
condiciones naturales derivadas de la reproduccion. Este requisito
pretende verificar que los diferentes ejemplares de una misma
variedad vegetal son equivalentes e iguales entre si; por tanto, el
cumplimiento de este requisito significard que la variedad puede
describirse sobre la base del fenotipo de cada nueva planta. Ahora
bien, dadas las implicaciones de la naturaleza en el material vegetal,
el requisito de homogeneidad dificilmente podrd cumplirse en su
totalidad. Relacionado con el requisito de homogeneidad, la doctrina
francesa, reconoce la existencia de las denominadas cuasi-variedades,
comercializadas a gran escala en todo el mundo por parte de los
centros de investigacion internacionales, caracterizadas por cumplir
con el requisito de homogeneidad conforme a las disposiciones de la
Ley de comercializacion de semillas; sin embargo, estas variedades no
cumplen con el requisito de homogeneidad configurado en la

normativa especifica sobre obtenciones vegetales**’.

#7 GARCIA VIDAL, A., “Los...”, op. cit., pp. 384-391; CURTO POLO, M.*. M.,
La..., op. cit., p. 95, BATALLER GRAU, J., ESPINOSA CALABUIG, R, “La...”,
op. cit., p. 79; QUINTANA CARLO, L., “El...”, op. cit., p. 319; SANCHEZ GIL,
0., “La...”, op. cit., pp. 240-241; LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA
SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION, A. J., “La...”, op. cit., p. 79. En el mismo
sentido, en la doctrina comparada, véase WURTENBERGER, G., VAN DER
KOOlJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit.,, p. 44; BYRNE, N.,
Commentary..., op. cit., pp. 38-45; KLETT, A. R.,, SONNTAG, M., WILSKE, S.,
Intellectual..., op. cit., p. 55; LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches...,
op. cit, p. 60; KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit, p. 95;
NEUMEIER, H., Sortenschutz..., op. cit, p. 97, GARBE, 1., PETZOLD, R.,
PINGEN, S., NIESEN, M., Sortenschutz..., op. cit., p. 20; MARINO, L., Droit...,
op. cit., p. 72; POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit., p. 475; SIMON, M., “La...”,
op. cit., pp. 14-27; COSTA, C., BALDINI, M? C., PLEBANI, R., Guida..., op. cit.,
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Finalmente, el requisito de estabilidad pretende verificar que las
caracteristicas especificas de la variedad se mantienen inalteradas
después de la propagacion del material vegetal lo que le permite seguir
diferenciandose del resto de variedades vegetales (art. 9 CUPOV, art.
9 ROV, art. 9 LOV, §5 SortG, art. L 623-2 CPI, art. 106 CPit)**8. Una
variedad es estable si permanece invariable en la expresion de los
caracteres pertinentes para la distincion después de cada
multiplicacion, es decir, la expresion de sus caracteres esenciales sigue
siendo la misma que en el momento en que se concedid la
proteccion*®. El cumplimiento de este requisito garantiza que una
variedad protegida permanezca fiel a su identidad original después de
los ciclos de reproducciéon. Como se desprende de su naturaleza, el

cumplimiento de este requisito no puede establecerse sobre la base de

p- 94; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., Manuale..., op. cit.,
p. 492; GHIDINI, G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit., p. 73; GHIDINI, G.,
DE BENEDETTL F., Codice..., op. cit., p. 269; LODIL, L., La..., op. cit., p. 57.

8 GARCIA VIDAL, A., “Los...”, op. cit, p. 392; GOMEZ SEGADE, J. A.,
“Diferencias...”, op. cit., pp. 124-125; CURTO POLO, M.*. M., La..., op. cit., p. 96;
BATALLER GRAU, J., ESPINOSA CALABUIG, R., “La...”, op. cit., pp. 79-80;
QUINTANA CARLO, L, “El...”, op. cit., p. 319; SANCHEZ GIL, O., “La...”, op.
cit., pp. 242-243. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase KLETT, A. R.,
SONNTAG, M., WILSKE, S., Intellectual..., op. cit., p. 55; LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., pp. 60-61; KEUKENSCHRIJVER,
A., Sortenschutz..., op. cit., pp. 99-100; GARBE, 1., PETZOLD, R., PINGEN, S.,
NIESEN, M., Sortenschutz..., op. cit., p. 21. Igualmente, en la doctrina francesa,
véase MARINO, L., Droit..., op. cit., p. 72; POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit,,
p. 475; SIMON, M., “La...”, op. cit., p. 14. Asimismo, en la doctrina italiana
COSTA, C., BALDINI, M®. C., PLEBANI, R., Guida..., op. cit., p. 94, VANZETTI,
A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., Manuale..., op. cit., p. 492; GHIDINI,
G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit., p. 73; GHIDINI, G., DE BENEDETTI,
F., Codice..., op. cit., p. 270.

49 NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 215;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit, pp. 99-100; GARBE, 1.,
PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., Sortenschutz..., op. cit., p. 21.
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una evaluacion durante un niimero limitado de ciclos de reproduccion.
Por esa razon, cuando se afirma la estabilidad de una nueva variedad
es mas una expectativa que el reflejo de la realidad. La experiencia ha
demostrado que cuando una variedad es uniforme, también puede
considerarse estable. Por ese motivo, no se suelen realizar pruebas
especificas para evaluar la estabilidad de una variedad mas alla de las

realizadas para verificar el requisito de uniformidad*>®°.

c. Objeto y alcance de la proteccion.

Definido el concepto de variedad vegetal y sus requisitos de
proteccion, interesa analizar ahora el alcance del derecho de obtencion
vegetal como objeto del contrato de licencia. El derecho de obtencion
vegetal, como modalidad de derecho de propiedad industrial, concede
a su titular la facultad exclusiva de realizar determinadas actuaciones
sobre el material de propagacion (concepcidon positiva), pudiendo,
asimismo, el titular reprochar y excluir a aquellas personas que utilicen
el derecho sin su autorizacion (concepcién negativa)®!. Las
operaciones que podra realizar el titular de un derecho de obtencion
vegetal sobre el material de propagacion son: la produccion o

reproduccion (multiplicacidon); su acondicionamiento o preparacion a

450 WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit., p. 48.

STPETIT LAVALL, M2 V., “Derechos...”, op. cit., pp. 542-543; PETIT LAVALL,
M. V., “Ambito...”, op. cit., p. 6; QUINTANA CARLO, L, “El...”, op. cit., p. 95.
Asi también se ha reconocido en la doctrina alemana en KLETT, A. R., SONNTAG,
M., WILSKE, S., Intellectual..., op. cit., pp. 56-57; NIRK, R., ULLMANN, E.,
METZGER, A., Patentrecht..., op. cit, p. 239; LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 87. En el mismo sentido, en la
doctrina francesa, véase MARINO, L., Droit..., op. cit., p. 68.
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los fines de la reproduccion o de la multiplicacion; la oferta o puesta
en venta; la venta o cualquier otra forma de comercializacion; la
exportacion e importacion dentro del Espacio Econémico Europeo -en
caso de titulo comunitario- o dentro del territorio nacional; y la
posesion o almacenamiento de cualquiera de las anteriores
operaciones (art. 14 CUPOV, art. 13 ROV, art. 12 LOV, § 10.1 SortG,
art. L. 623-4 CPI, art. 107.1 CPit)*2.

42 GARCIA VIDAL, A., “La extension del derecho de obtentor al producto de la
cosecha”, en CARBAJO CASCON, F. (Dir.), IMENEZ SERRANIA, V. (Coord.),
Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector
agroalimentario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 98; MARTIN ARESTI, P.,
“La proteccion comunitaria de las obtenciones vegetales. Aplicacion del derecho
nacional y jurisprudencia del TJUE”, en CARBAJO CASCON, F. (Dir.), IMENEZ
SERRANIA, V. (Coord.), Competencia, propiedad intelectual y tutela de
consumidores en el sector agroalimentario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 55;
CURTO POLO, M.2. M., “La proteccion provisional del derecho del obtentor a la
luz de los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia”, en CARBAJO
CASCON, F. (Dir.), IMENEZ SERRANIA, V. (Coord.), Competencia, propiedad
intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2022, p. 137; PALAU RAMfREZ, F., “Una...”, op. cit., p. 262; PALAU
RAMIREZ, F., “Alcance...”, op. cit, p. 142; PETIT LAVALL, M* V.,
“Derechos...”, op. cit, pp. 543-544; ASENSI MERAS, A., “Alcance de la
proteccion del titular de una proteccion comunitaria de obtencion vegetal: sistema
de proteccion en cascada [Comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unién Europea (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019 (C-176/18)], Actas de
derecho industrial y derecho de autor, N.° 40, 2019-2020, pp. 406-407; PETIT
LAVALL, M2 V., “Ambito...”, op. cit., pp. 6-7; QUINTANA CARLO, 1., “El...”,
op. cit, p. 95; QUINTANA CARLO, 1., “El...”, op. cit, p. 321; ARROYO
APARICIO, A., “Obtenciones...”, op. cit, p. 188; FEMENIA TORRES, 1I.,
“Proteccion...”, op. cit., p. 11; GARCIA VIDAL, A., “El contenido...”, op. cit., pp.
104-105; HOLTMANN YDOATE, M., “La propiedad intelectual sobre las plantas
después de la Ley 3/2000 de Obtenciones Vegetales”, Actualidad civil, N.° 4, 2000,
p. 1446; SANCHEZ GIL, O., “La...”, op. cit., pp. 245-246; OVIEDO ARANDA, J.,
“Novedades...”, op. cit, pp. 34-35; LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE
TAVERA SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION, A. J., “La...”, op. cit., pp. 96-97;
AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., pp. 194-195. Asimismo, en la
doctrina comparada, véase WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P.,
KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit, p. 134; BYRNE, N.,
Commentary..., op. cit.,, pp. 49-51. En el mismo sentido, en la doctrina alemana,
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La realizacion sin autorizacion de cualquiera de las actuaciones
anteriormente expuestas supondrd una infraccion del derecho de
obtencion vegetal. Dentro de los actos de multiplicacion de la variedad
se incluye cualquier acto de produccidén o reproduccion vegetativa
para generar nuevas plantas o partes de plantas, asi como su
acondicionamiento para la multiplicacion (ad ex. limpieza,
desinfeccion o recubrimiento del material vegetal). La autorizacion del
titular también sera necesaria para realizar cualquier acto de
comercializacioén (oferta en venta, exportacion o importacion en el
territorio de todos los Estados miembros de la Union Europea) por el
que se introduzca el material vegetal en el trafico mercantil como, por
ejemplo, la oferta de venta en catalogos, paginas web, anuncios de
periodicos o exposiciones profesionales. [gualmente, y con el objetivo
de evitar infracciones de mayor calado, serd necesaria la autorizacion
del titular del derecho para almacenar o poseer el material de
propagacion, cuando su finalidad sea la ulterior multiplicacion o

comercializacion*3.

véase KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., Intellectual..., op. cit., p. 57;
NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit, p. 238;
LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 88. En el mismo
sentido, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., Droit..., op. cit, p. 74;
POLLAUD-DULIAN, F., La..., op. cit.,, p. 485. En el mismo sentido, en la doctrina
italiana, véase GHIDINI, G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit., pp. 77-78;
GHIDINI, G., DE BENEDETTL F., Codice..., op. cit., pp. 272-273.

453 En este sentido, en nuestra doctrina, véase PALAU RAMIREZ, F., “Una...”, op.
cit., p. 262; PALAU RAMIREZ, F., “Alcance...”, op. cit., p. 142; PETIT LAVALL,
M2 V., “Derechos...”, op. cit, pp. 544-545; PETIT LAVALL, M2 V.,
“Ambito...”, op. cit., pp. 7-8. En este mismo sentido, en la doctrina alemana, véase
NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 240,
LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, pp. 95-96;
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El ius prohibendi del titular de un derecho de obtencion vegetal, como
el resto de las modalidades de propiedad industrial, esta sujeto a
determinados limites y excepciones que habilitan la utilizacion del
material vegetal sin necesidad de la autorizacion de su titular***. Los
principales limites al derecho de obtencién vegetal son los actos
realizados en el marco privado con fines no comerciales, los actos
realizados a titulo experimental, los actos realizados al amparo del
privilegio del obtentor, las actuaciones realizadas al amparo del
privilegio del agricultor, el agotamiento del derecho y el interés
publico (arts. 16 y 17 CUPOV, arts. 15a 17 ROV, arts. 15a 17 LOV,
§§ 10 ay 10 b SortG, art. L 623-4-1 CPI, art. 108 CPit)*°. Estas

KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., pp. 80 y 171-176; NIRK, R.,
ULLMANN, E., METZGER, A., Patentrecht..., op. cit., p. 240.

44 Véase, en este sentido, en nuestra doctrina PETIT LAVALL, M?* V.,
“Derechos...”, op. cit., p. 546; MORRAL SOLDEVILA, R., “Las limitaciones del
derecho de obtentor”, en GARCIA VIDAL, A., Derecho de las Obtenciones
Vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 575-577; ASENSI MERAS, A.,
“Alcance...”, op. cit., pp. 408-409; PETIT LAVALL, M.*. V., “Ambito...”, op. cit.,
p. 6; QUINTANA CARLO, 1, “ElL..”, op. cit, p. 96; QUINTANA CARLO, L.,
“El...”, op. cit., pp. 324-326; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, op. cit.,
p. 189; GARCIA VIDAL, A., “El contenido...”, op. cit, p. 106; PALAU
RAMIREZ, F., “Una...”, op. cit., p. 265; PALAU RAMIREZ, F., “Alcance...”, op.
cit., p. 148; HOLTMANN YDOATE, M., “La...”, op. cit., p. 1448; SANCHEZ GIL,
0., “La...”, op. cit, p. 250; LOPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA
SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION, A. I., “La...”, op. cit., pp. 54, 68 y 98;
AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., p. 213; RAMON FERNANDEZ,
F., “Tratamiento...”, op. cit., pp. 286-287.

455 Asi se ha considerado en nuestra doctrina, como es de ver en PETIT LAVALL,
M2 V., “Derechos...”, op. cit., pp. 546-547; MORRAL SOLDEVILA, R., “Las...”,
op. cit, pp. 577-578; PETIT LAVALL, M2 V., “Ambito...”, op. cit., p. 6;
QUINTANA CARLO, 1., “El...”, op. cit., pp. 96-97, QUINTANA CARLO, I,
“El...”, op. cit., pp. 324-326; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, op. cit.,
pp. 189-190; GARCIA VIDAL, A., “El contenido...”, op. cit., pp. 106-107; PALAU
RAMIREZ, F., “Una...”, op. cit., p. 265; PALAU RAMIREZ, F., “Alcance...”, op.
cit., p. 148; HOLTMANN YDOATE, M., “La...”, op. cit, pp. 1448-1449;
SANCHEZ GIL, O., “La...”, op. cit, pp. 250-251; LOPEZ ARANDA, J. M.,
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actuaciones quedaran fueran del alcance del contrato de licencia al no
ser necesaria la autorizacion del titular del derecho para utilizar el
material vegetal en esos casos*®. No obstante, en los siguientes
capitulos se abordaran algunas cuestiones relacionadas con los citados
limites, en concreto, respecto del privilegio del agricultor en lo
referente a la fijacion del precio de la licencia y el intercambio de
informacion; o en el caso del privilegio del obtentor y el desarrollo de
variedades esencialmente derivadas de la variedad inicial, en qué casos
sera necesaria una licencia del titular de la variedad inicial para su

explotacion.

PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRIGUEZ CARRION, A. I., “La...”, op.
cit., pp. 54-55, 68 y 98-99; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit., p. 213;
RAMON FERNANDEZ, F., “Tratamiento...”, op. cit, 287. Estas limitaciones
también se dan en la normativa alemana, como es de ver en LEPMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 96. Mas concretamente, sobre los
actos realizados con fines experimentales, véase MASSAGUER, J., Los efectos de
la Patente en el Comercio Internacional, Libreria Bosch, Barcelona, 1989, p. 183;
sobre el privilegio del obtentor, véase, GARCIA VIDAL, A., “El privilegio del
obtentor y las variedades esencialmente derivadas”, en GARCIA VIDAL, A.,
Derecho de las Obtenciones Vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 638;
sobre el privilegio del agricultor, véase BOTANA AGRA, M., “La excepcion en
beneficio del agricultor”, en GARCIA VIDAL, A., Derecho de las Obtenciones
Vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 611; GARCIA VIDAL, A., “El
material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del
producto de su cosecha con fines de propagacion: Agotamiento y privilegio del
agricultor en Europay en los EE. UU.”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol.
8, N.° 1, marzo 2016, p. 91; sobre el agotamiento del derecho, véase MASSAGUER,
J., Mercado Comun y Patente Nacional (Agotamiento comunitario y proteccion
territorial absoluta), Libreria Bosch, Barcelona, 1989, pp. 165; SALDANA
VILLOLDO, B., “La proteccioén provisional del obtentor de una variedad vegetal en
el Reglamento (CE) N.° 2100/94: delimitacion y agotamiento de sus derechos”, en
PLAZA PENADES, J., Cuestiones Actuales sobre la Proteccién de las Obtenciones
Vegetales, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 99.

46 MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., pp. 189-190.
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El derecho de obtencidon vegetal se extiende tanto al material de
propagacion como al producto de la cosecha y al producto fabricado a
través del producto de la cosecha [art. 14.2 y 3 CUPOV, art. 13.2,3y
4ROV, art. 13.1y2 LOV, § 10.1.2 SortG, art. L 623-4 CPI, art. 107.2
CPit]. Esta extension del alcance del derecho al material cosechado
era facultativa en el Acta de 1961 del CUPOV (art. 5.4 Acta 1961
CUPOV); sin embargo, el Acta de 1991 la incluyé como parte del
derecho del obtentor*>’. Esta ampliacion del alcance de la proteccion
se conoce como proteccion en cascada o “sistema de royalty en
cascada”, por cuanto la extension del ius prohibendi del titular del
derecho desciende desde el material de propagacion hasta el producto
de la cosecha como si del agua de una cascada se tratase*®. La
particularidad del sistema en cascada radica en que el titular del
derecho no podra ejercitar las acciones en defensa de su titulo cuando
quiera, sino que debera seguir un orden*’. Existe un primer nivel de

proteccion que se extiende hasta los componentes del material vegetal;

457 GARCIA VIDAL, A., “El sistema...”, op. cit., pp. 67-69; OVIEDO ARANDA,
J., “Novedades...”, op. cit., p. 35; MARTIN ARESTI, P., “La proteccion...”, op.
cit., pp. 56-57.

458 PETIT LAVALL, M2 V., “Derechos...”, op. cit., p. 548; GARCIA VIDAL, A.,
“La extension...”, op. cit., p. 95; GARCIA VIDAL, A., “El contenido...”, op. cit.,
p. 105; GALGO PECO, A., “Acciones...”, op. cit., p. 1036; CURTO POLO, M.2.
M., “La proteccion...”, op. cit., pp. 143-145. En el mismo sentido, en la doctrina
alemana, véase LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p.
90; KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p. 175.

49 PETIT LAVALL, M2 V., “Derechos...”, op. cit., p. 548; PETIT LAVALL, M.
V., “Ambito...”, op. cit., p. 7, OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, op. cit., pp.
35-36; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, op. cit, p. 198. En el mismo
sentido, en la doctrina alemana, véase LEBMANN, H., WURTENBERGER, G.,
Deutsches..., op. cit., p. 90; KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., p.
175. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase BYRNE, N.,
Commentary..., op. cit., p. 53.
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seguidamente, concurre un segundo nivel de proteccion que se
extiende sobre el producto de la cosecha; y finalmente, existe un tercer
nivel de proteccion que alcanza hasta el producto fabricado
directamente del material cosechado (ad ex. sentencia del Tribunal de
Justicia de 20 de octubre de 2011, asunto C-140/10, «Greenstar-Kanzi

Europe NV contra Jean Hustin y Jo Goossens»**?)*®1

. De forma que
existen tres niveles de proteccion sobre los que el titular del derecho
podra ejercitar su ius prohibendi de forma subsidiaria y bajo el
cumplimiento de determinados requisitos (ad ex. SAP Valencia,

Seccion 9, de 17 de octubre de 2012462)%63,

El titular del derecho de obtencién vegetal podra hacer valer su
derecho -ejercitar las acciones de infraccion (art. 94 ROV, arts. 21 y
22 LOV)- frente a las infracciones realizadas sobre el primer nivel de
proteccion, es decir, utilizacion ilicita de los componentes del material

vegetal (art 14.1 CUPOV, art. 13.2 ROV, art. 12.2 LOV)*%,

460 ECLI:EU:C:2011:677.

41 GARCIA VIDAL, A., “La extension...”, op. cit., p. 98; PETIT LAVALL, M.%
V., “Derechos...”, op. cit., pp. 548-549; PETIT LAVALL, M. V., “Ambito...”, op.
cit, p. 7. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 90; KEUKENSCHRIJVER, A.,
Sortenschutz..., op. cit., p. 175. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase
BYRNE, N., Commentary..., op. cit., pp. 53-54.

462 JUR 2013/10352; ECLLI:ES:APV:2012:4417.

463 GARCIA VIDAL, A., “La extensién...”, op. cit., p. 98; PETIT LAVALL, M2,
V., “Derechos...”, op. cit., pp. 548-549; PETIT LAVALL, M. V., “Ambito...”, op.
cit., p. 7. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 90; KEUKENSCHRIJVER, A.,
Sortenschutz..., op. cit., p. 175. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase
BYRNE, N., Commentary..., op. cit., pp. 53-54.

44 PETIT LAVALL, M2 V., “Derechos...”, op. cit., pp. 549-550; PETIT LAVALL,
M. V., “Ambito...”, op. cit., p. 8.
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Para que el titular del derecho pueda ejercitar su ius prohibendi
respecto del material cosechado, este debera haberse obtenido sin
autorizacion y su titular no haya podido ejercitar razonablemente su
derecho respecto del material de reproduccion o multiplicacion del que
deriva el producto de la cosecha en cuestion (art. 13.3 ROV, art. 13.1
LOV; ad ex. SAP Murcia, Seccion 4%, nam. 109/2011, de 3 de marzo
de 20114 y SAP Valencia, Seccion 9°, nim. 68/2015, de 26 de febrero
de 2015%%)%7  La falta de oportunidad razonable para poder ejercitar
el derecho de obtencion vegetal respecto del material cosechado exige
la diligencia debida por parte de su titular. Ello implica que si sabia o
podia conocer la existencia de una infraccién sobre el material de
propagacion y no actud, no podra ejercitar su derecho (art. 13.3 ROV,
art. 13.1 LOV)*%®_ En este sentido, el Real Decreto 1261/2005 presume
la falta de autorizacion cuando el material vegetal no proceda de
material de propagacion debidamente controlado por los servicios
oficiales o hubiese sido producido sin la licencia de explotacion
correspondiente (art. 7.2 RLOV). Dada esta premisa, podrian
igualmente incluirse como supuestos de falta de autorizacion aquellos

en los que: un licenciatario explote de forma desorbitada su licencia y

465 AC 2011/971; ECLI:ES:APMU:2011:641.

466 JUR 2015/126178; ECLI:ES:APV:2015:918.

47 PETIT LAVALL, M. V., “Derechos...”, op. cit, pp. 550-551; PALAU
RAMIREZ, F., “Una...”, op. cit, pp. 263-264; PALAU RAMIREZ, F.,
“Alcance...”, op. cit., p. 144; GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”; op. cit., p. 822;
ASENSI MERAS, A., “Alcance...”; op. cit, pp. 4, GALGO PECO, A,
“Acciones...”, op. cit., p. 1036; HOLTMANN YDOATE, M., “La...”, op. cit., p.
1447; SANCHEZ GIL, O., “La...”, op. cit., pp. 247-248.

468 PETIT LAVALL, M. V., “Derechos...”, op. cit., pp. 550-551. Igualmente, en la
doctrina comparada, véase WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P.,
KIEWIET, B., EKVAD, M., European..., op. cit., p. 138.
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se exceda de los limites pactados; cuando se desconozca la
procedencia del material vegetal (ad ex. SAP Murcia, Seccion 4%, nim.
109/2011, de 3 de marzo de 2011%); o, siguiendo a la doctrina
alemana, cuando la multiplicacion suceda en un pais en el que el
derecho no esté protegida y posteriormente se introduzca en un pais en
el que si lo esté*’’. Respecto de la infraccion contractual, debe
matizarse que habrd que atender a cada clausula infringida para
verificar el uso no autorizado y centrarse en aquellas que versen sobre
el alcance del derecho licenciado; al no poder presumirse la falta de
consentimiento como consecuencia de la infraccion de cualquier
clausula contractual como enuncia la citada sentencia del Tribunal de
Justicia de 20 de octubre de 2011 en el asunto «Greenstar-Kanzi

Europe NV contra Jean Hustin y Jo Goossens»*'!.

Para que el titular del derecho pueda ejercitar su ius prohibendi
respecto producto fabricado directamente del material cosechado, este
debera haberse obtenido a través de la utilizacion sin autorizacion del
material de propagacion o producto cosechado y su titular no haya
podido ejercitar razonablemente su derecho respecto del material de

reproduccion o multiplicacion o producto de la cosecha del que deriva

469 AC 2011/971; ECLI:ES:APMU:2011:641.

40 PETIT LAVALL, M2, V., “Derechos...”; op. cit.,, p. 551; PETIT LAVALL, M 2.
V., “Ambito...”, op. cit., p. 8; GARCIA VIDAL, A., “La extension...”, op. cit., p.
119. Igualmente, en la doctrina alemana, véase LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 90.

471 GARCIA VIDAL, A., “La extension...”, op. cit., p. 121; MUNOZ CADENAS,
M. A,, El contrato..., op. cit., p. 244.
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el producto fabricado (art. 13.4 ROV, art. 13.2 LOV)*’2. Siguiendo
con el desarrollo reglamentario establecido por nuestro legislador, se
presumira la falta de autorizacion cuando el producto fabricado no
proceda de material de propagacion o producto de la cosecha
debidamente controlado por los servicios oficiales o hubiese sido
producido sin la licencia de explotacion correspondiente (art. 7.2
RLOV). Para ejercitar su derecho, el titular deberd agotar los tres
niveles de proteccion. En primer lugar, deberd verificar que
efectivamente no tuvo oportunidad razonable de ejercitar su derecho
respecto del material de propagacion (primer nivel) por
desconocimiento o por imposibilidad. En segundo lugar, debera
comprobar la imposibilidad de ejercitar su derecho respecto del
producto de la cosecha (segundo nivel), por las mismas razones que
en el primer nivel. Finalmente, en caso de no poder ejercitar su derecho
en los dos primeros niveles de proteccion, podra ejercitarlo frente al
producto fabricado directamente a través del material cosechado (art.

7.3 RLOV)*%,

Ahora bien, el alcance del derecho de obtencion vegetal y la proteccion

en cascada ha sufrido una importante reinterpretacion al hilo de la

42 PETIT LAVALL, M2 V., “Derechos...”, op. cit, 2017, p. 552; PALAU
RAMIREZ, F., “Una...”, op. cit., p. 265; PALAU RAMIREZ, F., “Alcance...”, op.
cit., pp. 146-147; GARCIA VIDAL, A., “La licencia...”, op. cit., p. 822; EMBID
IRUJO, J. M., SALDANA VILLOLDO, B., “Hacia la delimitacién de los derechos
del obtentor: a proposito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea
en el asunto C-176/18”, La LEY Mercantil, n.° 68, abril 2020, pp. 12-13; SANCHEZ
GIL, O., “La...”, op. cit., pp. 247-248.

473 PETIT LAVALL, M2 V., “Derechos...”, op. cit, pp. 552-553; GARCIA
VIDAL, A., “La extension...”, op. cit., pp. 124-127.
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sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea de 19 de
diciembre de 2019, asunto C-176/18, «Club de Variedades Vegetales
Protegidas y Adolfo Juan Martinez Sanchis»*’*. La sentencia surge
con motivo de la contestacion a tres cuestiones prejudiciales*’
planteadas por nuestro Tribunal Supremo sobre la interpretacion del
articulo 13 del Reglamento 2100/94, a raiz del litigio entre el Club de
Variedades Vegetales Protegidas (en adelante CVVP) como
representante del licenciatario exclusivo del titular de la variedad
vegetal Nadorcott y el Sr. Martinez Sanchis como consecuencia de la
utilizacion de mencionada variedad vegetal por este ultimo, adquirida

en un vivero abierto al publico, durante el periodo que versa desde la

solicitud del titulo hasta su concesion*’°.

Sobre las dos primeras cuestiones prejudiciales, contestadas de forma
conjunta, el Tribunal Supremo planted en qué nivel de proteccion
deberia encuadrarse el acto consistente en plantar una variedad
protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material
de propagacion. El Tribunal de Justicia de la Union Europea considero
que la actuacion consistente en el cultivo de una variedad vegetal para
obtener su cosecha, no puede considerarse un acto de produccién o

reproduccidon (multiplicacion), por lo que se debera considerar como

474 ECLI:EU:C:2019:1131.

475 ASENSI MERAS, A., “Alcance...”, op. cit., pp. 404-405.

476 CORBERA MARTINEZ, J., “El alcance de los derechos del obtentor.
(Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo [1%], de 11 de junio de 2020),
Revista de derecho mercantil, N.° 319, 2021, p. 296; GARCIA VIDAL, A., “ En
qué casos infringe el derecho de obtencion vegetal la plantacion de arboles y la
cosecha de sus frutos?, Andlisis GA-P, enero 2020, p. 1.
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la produccién del material cosechado, ubicandose, en consecuencia,
en el segundo nivel de proteccion (art. 13.3 ROV), en el que se
requerird la autorizacion del titular del material vegetal para su
utilizacion, en caso de que dicho material vegetal se haya obtenido
mediante el empleo no autorizado de sus componentes y el titular no
haya tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos (apartado

29 STJUE 19 diciembre de 2019)*"7.

En la tercera cuestion prejudicial, el TJUE analiz6 si los frutos de una
variedad vegetal no utilizables como material de propagacion deben
considerarse obtenidos mediante el empleo no autorizado de
componentes de dicha variedad vegetal, cuando un vivero haya
multiplicado y vendido dichos componentes de la variedad a un
agricultor en el periodo comprendido entre la publicacion de la
solicitud de proteccion comunitaria de esa variedad vegetal y la
concesion del derecho. En este sentido, el TJIUE considerd que los
actos de multiplicacion realizados por un vivero y la ulterior venta de
dichos componentes de la variedad a un agricultor, durante el periodo
que versa desde la solicitud hasta la concesion del titulo, no puede

considerarse como un empleo no autorizado del material vegetal,

477 CORBERA MARTINEZ, J., “El...”, op. cit., p. 301; GARCIA VIDAL, A.,
“;En...”, op. cit.,, pp. 2-3; MARTIN ARESTI, P., “La proteccion...”, op. cit., pp.
58-59; GARCIA VIDAL, A., “La extensién...”, op. cit., pp. 105 y 110; CURTO
POLO, M.% M., “La proteccion...”, op. cit., pp. 139-141. Sobre esta cuestion, véase
igualmente, CRESPO VELASCO, A., “Plant variety rights: referrals to the CJEU
stir up questions with far-reaching consequences”, Journal of Intellectual Property
Law & Practice, vol. 3, N. ° 14, 2019, pp. 197-202; CRESPO VELASCO, A., “The
CJEU reaches a controversial compromise on the scope of protection of plant variety
rights”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 15, N. ° 12, 2020, pp.
976-986.
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debido a que durante ese periodo el TJUE considera que el titular no
puede prohibir la realizacion de esas actuaciones, dado que su titulo
aun no es definitivo y no dispone del ius prohibendi (apartados 44 y
45 STJUE 19 diciembre de 2019). Esta interpretacion del TIUE
supone un importante cambio de paradigma en el sector obtentor, por
cuanto vacia de contenido la proteccion en cascada del derecho de
obtencion vegetal*’®. La incidencia de la citada sentencia del TJUE va
mas alld de la afectacion a la proteccion en cascada y afecta a
cuestiones tan relevantes como la proteccion provisional del derecho
de obtencion vegetal y la compatibilizacion de las acciones de
infraccion de los articulos 94 y 95 del Reglamento 2100/94 aceptada
por nuestra jurisprudencia de Audiencias Provinciales; cuestion que
serd analizada mas adelante, por su importancia e incidencia respecto

del contrato de licencia sobre la solicitud de proteccion.

d. Variedad esencialmente derivada.

En este punto, interesa mencionar las principales implicaciones y
requisitos para configurar un contrato de licencia sobre una variedad
esencialmente derivada (en adelante VED). En lo que al presente
trabajo interesa, basta decir que existird una variedad esencialmente
derivada cuando: la VED derive predominantemente de otra variedad
vegetal protegida (denominada variedad inicial); la VED presente
cardcter distintivo respecto de la variedad inicial; la variedad derivada

sea conforme a la variedad inicial en la expresion de los caracteres

478 CORBERA MARTINEZ, J., “El...”, op. cit., pp. 307-308.
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esenciales que resulten del genotipo o de la combinacion de genotipos
de la variedad inicial [art. 14.5.b) CUPOV, art. 13.6 ROV, art. 13.4
LOV, § 10.3 SortG, art. L 623-4. IV CPI, art. 107.4 CPit]*"”.

Cuando quede verificada la existencia de una variedad esencialmente
derivada, su titular podra elegir entre explotarla de forma directa o
indirecta, siempre y cuando concurra la autorizacion del titular de la
variedad inicial [art. 14.5.b) CUPOV, art. 13.6 ROV, art. 13.4 LOV, §
10 SortG, art. L 623-4. III CPI, art. 107.3 CPit]**°. Sin embargo,
cuando no se cumplan los requisitos de una VED, el titular de la nueva
variedad desarrollada podra explotarla sin necesidad de requerir la
autorizacion del titular de la variedad inicial. La exigencia de la
autorizacion del titular de la variedad inicial para explotar la VED
viene justificada porque el legislador -europeo y estatal- configura las

variedades esencialmente derivadas como una extension del alcance

49 GARCIA VIDAL, A., “El privilegio...”, op. cit, pp. 702-719; PEREZ-
CABRERO FERRANDEZ, 1., “El régimen juridico de las variedades esencialmente
derivadas”, en PALAU RAMIREZ, F., MARTI MIRAVALLS, J., Retos en el sector
agroalimentario. regulacion, competencia y propiedad industrial, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2022, pp. 333-342. Igualmente, en la doctrina comparada, véase
WURTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M.,
European..., op. cit.,, pp. 140-141; LLEWELYN, M., ADCOCK, M., European...,
op. cit., pp. 180-182; GHIDINI, G., HASSAN, S., Biotecnologie..., op. cit., p. 80;
LEBMANN, H., WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit, pp. 92-93;
KEUKENSCHRIJVER, A., Sortenschutz..., op. cit., pp. 164-165.

40 GARCIA VIDAL, A., “El privilegio...”, op. cit, p. 732. Igualmente, en la
doctrina francesa, véase GIRARD, F., NOIVILLE, C., Biotechnologies..., op. cit.,
p. 97. Asimismo, en la doctrina alemana, véase LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 91.
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de la proteccion que limita, por tanto, el privilegio del obtentor (art.

15.1 CUPOV, art. 15 ROV y art. 15 LOV)*!,

El régimen juridico aplicable al contrato de licencia configurado sobre
una variedad esencialmente derivada es el mismo que para el resto de
los contratos de licencia concedidos sobre un derecho obtencion
vegetal. La unica diferencia reside en las especificidades del objeto del
contrato, que, al derivar esencialmente de otra variedad vegetal, exigen
que el titular de la VED ostente la autorizacion del titular de la
variedad inicial de la que deriva para poder explotarla (art. 14.5
CUPOV, art. 13.5 ROV y art. 13.3 LOV)*2 Ante el desarrollo infinito
de nuevas variedades a través de los diferentes eslabones de la cadena
de derivacion, se considera que, con independencia del nivel de
derivacion, todas las variedades derivan de la misma variedad inicial.
Ello implica que solamente sea necesaria la autorizacion del titular de
la variedad inicial. De manera que para formalizar un contrato de
licencia sobre una variedad esencialmente derivada se debera declarar
que esta deriva de otra variedad inicial y que el titular de la variedad

inicial autoriza la explotacién*®. El problema, por tanto, reside en la

481 PALAU RAMIREZ, F., “Derecho de obtenciones vegetales: una perspectiva
critica desde el derecho de patentes”, en PALAU RAMIREZ, F., DE LA VEGA
GARCIA, F., (Dirs.), Claves del derecho sobre variedades vegetales, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2022, pp. 42-46. Esta concepcion difiere con la de otros autores
que consideran las VED como un limite al privilegio del obtentor (ad ex. GARCIA
VIDAL, A., “El privilegio...”, op. cit., pp. 686-687).

482 GARCIA VIDAL, A., “El privilegio...”, op. cit., p. 733; MUNOZ CADENAS,
M. A., El contrato..., op. cit., p. 310.

43 GARCIA VIDAL, A., “El privilegio...”, op. cit., p. 710.
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existencia de la autorizacion para poder explotar la variedad

derivada*®*,

Cuando exista un interés en explotar una determinada variedad
vegetal, podra verificarse en el registro de la OCV'V, si esa variedad
deriva esencialmente de otra y si concurre la autorizacion por parte del
titular del derecho titulos [art. 87.2.h) ROV]; ya que de no ser asi el
licenciatario estaria infringiendo el derecho del titular de la variedad
inicial. Ahora bien, puede darse el caso en que el titular de la variedad
esencialmente derivada esté explotandola sin autorizacion y sin que
ello infrinja el derecho del titular de la variedad inicial, como
consecuencia del reconocimiento tardio de la condicion de
esencialmente derivada. Por ello, en el momento en que se produzca
el reconocimiento como VED, normalmente por sentencia firme, se
debera solicitar al titular de la variedad inicial la autorizacion para

poder explotar la variedad derivada*®’,

Si el reconocimiento como VED es anterior a la formalizacion del
contrato, en la licencia otorgada por el titular de la variedad derivada
se deberd manifestar la existencia de la autorizacion del titular de la
variedad inicial. Esta autorizacion se puede instrumentalizar mediante
un contrato de licencia entre el titular de la variedad inicial y la VED
en el que se autoriza al titular de la VED para que la explote mediante

la concesion de otras licencias*®. En el estudio presentado en el primer

434 MUNOZ CADENAS, M. A, El contrato..., op. cit., p. 310.
45 Tbid., pp. 310-314.
456 Ibid., p. 312.
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capitulo, debido a que en el sector no es muy habitual configurar
contratos sobre VED, se planted a los expertos encuestados si tenia
sentido que, en lugar de que el titular de la variedad inicial autorizara
al titular de la VED para que la explotara directa o indirectamente,
cada nuevo contrato de licencia otorgado por el titular de la VED debia
ser igualmente negociado con el titular de la variedad inicial dando
lugar a dos contratos de licencia. Los expertos encuestados, de entre
los que se encuentran voces muy autorizadas en la materia, se decantan
por la sencillez y flexibilidad al formalizar los contratos. Por lo que
consideran que lo oportuno seria formalizar un contrato de licencia
entre el titular de la variedad inicial y el titular de la VED y luego
cuando el titular de la VED conceda otra licencia, simplemente debera
manifestar en el contrato que dispone de una autorizacion del titular
de la variedad inicial para poder explotarla, sin necesidad de que el
licenciatario de la VED deba solicitarla al titular de la variedad inicial.
En mi opinion, coincido igualmente en que esta es la opcidon mas
adecuada desde el punto de vista de la celeridad y flexibilidad de los
contratos en el trafico econdmico, pero no puede obviarse la

posibilidad de otras formas de proceder.

Sin embargo, si el reconocimiento como VED se produce tras
formalizar el contrato de licencia entre su titular y un tercero, la falta
de autorizacion por parte del titular de la variedad inicial provocara
que la explotacion de la VED suponga una infraccion de la variedad
inicial de la que deriva. Si el licenciante de la VED no trata de remediar

esta situacion, el licenciatario, al ver como este ultimo incumple su
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obligacién de mantenerle en el goce pacifico del derecho licenciado al
no solicitar la autorizacion del titular de la variedad inicial, podra optar
entre resolver el contrato o tratar de continuar subsanando esta nueva

situacion (art. 1556 CC)*’.

En caso de optar por continuar explotando la VED, la autorizacion del
titular de la variedad inicial serd conditio sine qua non para poder
explotarla. Sin embargo, puede darse el supuesto en que el titular de la
variedad inicial se niegue a la concesion de la autorizacion para poder
explotar la variedad derivada. En ese caso, el licenciatario de la VED
podria solicitar la concesion de una licencia obligatoria para poder
explotarla (art. 29.5 ROV). Con todo, si existe un contrato de licencia
formalizado y se declara que la variedad licenciada es esencialmente
derivada de otra, el licenciatario de la variedad derivada quedard a la
voluntad del titular de la variedad inicial o dependera de la concesion

de una licencia obligatoria para poder explotarla®®?,

3. El derecho a la obtencion vegetal.

Cuando una persona -fisica o juridica- crea o descubre una nueva
variedad vegetal ostenta un derecho que se materializa en la
legitimacion para solicitar su proteccion mediante el sistema de

obtenciones vegetales*®”. En materia de patentes, se ha considerado

47 MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., p. 313.

488 Ibid., p. 314. En el mismo sentido, en la doctrina italiana, véase MASTRELIA,
D., Gli..., op. cit., p. 64.

489 GOMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, op. cit., pp. 111y 122-125; GARCIA
VIDAL, A., “Lavariedad...”, op. cit., p. 279; SANCHEZ GIL, O., La..., op. cit., p.
49.
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que este derecho es de caracter patrimonial dada la repercusion y las
expectativas econdmicas que genera su futura explotacién en el
mercado*®’. Por lo tanto, el derecho a la proteccion de una obtencion
vegetal pertenecera a la persona que la haya creado, descubierto y

desarrollado o a sus derechohabientes o causahabientes*!.

El motivo de plantear el derecho a la obtencion vegetal como objeto
de licencia viene justificado por su valor patrimonial que le dota de
capacidad para ser objeto de propiedad o transmisioén. El carécter
patrimonial del derecho a la obtencion vegetal viene determinado por
diferentes factores que le otorgan valor econdémico a la creaciéon o
descubrimiento como, por ejemplo, la perspectiva econdomica del
titular que augura obtener una posible rentabilidad derivada de la
explotacion de la variedad y la expectacion econdmica que genera la
obtencion vegetal en los terceros. A pesar del evidente valor
patrimonial del derecho a la obtencion vegetal, nuestro legislador, a
diferencia de la Ley de Patentes, no incorpora en la legislacion
especifica de obtenciones vegetales ninguna proteccion para esta
situacion previa a la solicitud del titulo*. Sin embargo, la doctrina
alemana, va un paso mas alld y si que reconoce, sin necesidad de
remitirse a las disposiciones sobre patentes, un derecho absoluto e
imperfecto al creador o descubridor de una nueva variedad. Ello se

infiere de la posibilidad que ostenta el creador o descubridor de la

490 MARTIN ARESTL, P., La licencia..., op. cit., pp. 92-93; ORTUNO BAEZA, M.2.
T., La licencia..., op. cit., pp. 261-262.

®1 MARTIN ARESTIL, P., La licencia..., op. cit., pp. 93-94.

492 Ibid., pp. 103-104.
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nueva variedad para poder explotarla, transmitirla o licenciarla, con la
particularidad de no disponer de un derecho de exclusion sobre
terceros (de ahi su caracter imperfecto). Enuncia igualmente la
doctrina alemana que el interés en este derecho reside en la posibilidad
de solicitar la proteccion de la obtencion vegetal o, en otras palabras,

un derecho de expectativa para adquirir el derecho especifico®?.

El ineludible valor empresarial incorporado a la nueva variedad le hace
susceptible de ser protegido mediante un secreto empresarial siempre
y cuando la informacién relativa a su germoplasma o método de
obtencion no se divulgue en exceso. Ese valor econémico sumado al
secreto dota al nuevo material vegetal de proteccion hasta el momento
en que se presente la solicitud, lo que, a su vez, le hace susceptible de
ser objeto de transmision en el trafico econdmico; en particular,
mediante un contrato de licencia (art. 9 LSE). Por lo tanto, el derecho
a la obtencion vegetal que habilita la solicitud de proteccion, protegido
mediante un secreto empresarial, serd transmisible por cualquier
medio reconocido en Derecho (art. 10.1 LP -aplicable al presente caso

conforme a la remision establecida en la LOV-y art. 6 y 7 LSE)**,

El derecho a la obtencion vegetal, en modo alguno, confiere un
derecho en exclusiva para explotar la variedad vegetal creada o

descubierta*”. Su objetivo reside en legitimar a su titular para poder

43 BUCHTING, P. E., Sortenschutz..., op. cit, pp. 26-31; LEBMANN, H.,
WURTENBERGER, G., Deutsches..., op. cit., p. 34.

494 RABASA MARTINEZ, 1., El secreto..., op. cit., pp. 254-260; MARTIN
ARESTI, P., La licencia..., op. cit., p. 104.

495 MUNOZ CADENAS, M. A., El contrato..., op. cit., p. 330.
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solicitar la proteccion mediante el sistema de obtenciones vegetales.
La proteccion con