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RESUMEN

El presente trabajo aborda el régimen juridico de
las semillas y las creaciones fitogenéticas en Uruguay,
centrandose en el denominado derecho del obtentor,
en una de sus limitaciones, la excepcion del agricultor,
y la inclusion de las llamadas cldusulas de regalia ex-
tendida en los contratos de compraventa de semillas.
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I. INTRODUCCION

El régimen juridico de las semillas y las creaciones
fitogenéticas en Uruguay se apoya en un sistema nor-
mativo que procura compatibilizar dos intereses legi-
timos: por un lado, el incentivo y la promocién de la
innovacion genética vegetal, mediante la proteccién de
los derechos de los obtentores y la respectiva conce-
sion de titulos de propiedad sobre las variedades; y por
otro, la salvaguarda de los derechos e intereses de los
agricultores, recogiendo legislativamente las practicas
tradicionales de la agricultura.

La legislacién uruguaya ha adoptado el sistema de
derecho de obtentor como mecanismo de proteccion
de la propiedad intelectual sobre las variedades vege-
tales, en linea con los compromisos internacionales
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asumidos por el pais en el marco del Convenio de la
UPOV. Este instrumento busca fomentar la investiga-
cién y el mejoramiento vegetal, reconociendo al obten-
tor un derecho exclusivo sobre la variedad creada, a la
vez que establece limites y excepciones orientadas a
preservar practicas agricolas tradicionales y el acceso
de los productores a los recursos genéticos.

Asimismo, el desarrollo reciente de practicas co-
merciales como la inclusién de las denominadas cldu-
sulas de regalia extendida en los contratos de com-
praventa de semillas ha introducido nuevos desafios
interpretativos. Dichas cldusulas pretenden extender
el derecho del obtentor mas alla del marco legal, gene-
rando interrogantes respecto de su validez, su compa-
tibilidad con la normativa vigente y su impacto sobre
las relaciones entre obtentores y agricultores.

En este Articulo se analizan estos tres ejes funda-
mentales —el derecho de obtentor, la excepcion del
agricultor y las cldusulas de regalia extendida— con
el propésito de comprender su alcance, fundamento y
funcionamiento dentro del régimen juridico nacional.

I1. LA UNION INTERNACIONAL PARA LA
PROTECCION DE LAS OBTENCIONES
VEGETALES (UPOV)

En 1961, mediante la suscripcién en Paris del Con-
venio Internacional para la Proteccién de las Obtencio-
nes Vegetales, se cred la Unidn Internacional para la
Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV), con
el cometido fundamental de fomentar el desarrollo de
nuevas variedades de plantas en beneficio de la socie-
dad.

El Convenio ha sido objeto de sucesivas revisiones
mediante las Actas adicionales de 1972, 1978 y 1991.

El Acta 1991 introdujo cambios sustanciales, am-
pliando los derechos del obtentor y reforzando la pro-
teccién de las variedades vegetales. Ademas, restringio
el alcance de la llamada excepcion del agricultor y la
posibilidad de reutilizar semilla protegida para uso pro-
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pio sin autorizacién.

En la actualidad, UPOV relne a ochenta Estados
miembros —entre ellos Uruguay— que, mediante su
adhesion, asumen el compromiso de adaptar sus legis-
laciones nacionales a las disposiciones del Convenio. La
pertenenciaa UPOV implica paralos paises miembros la
aceptacion de un marco normativo comuin en materia
de proteccion de las obtenciones vegetales, basado en
los principios de novedad, distincion, homogeneidad y
estabilidad de las variedades, y en el otorgamiento de
un titulo de obtentor que confiere derechos exclusivos
sobre la produccidn y comercializacion de la semilla.

De esta manera, la UPOV es la autoridad y refe-
rente en materia de propiedad intelectual sobre varie-
dades vegetales, constituyendo un instrumento clave
para armonizar la proteccion juridica de la innovacion
en el sector agricola.

ITI. MARCO NORMATIVO NACIONAL

El régimen juridico de las semillas y de las creacio-
nes fitogenéticas en Uruguay se apoya en cinco nor-
mas fundamentales, a saber: a) la Ley No. 16.811, de
21 de Febrero de 1997 (en adelante, Ley de Semillas);
b) la Ley No. 18.467, de 27 de Febrero de 2009, que
modifica diversos Articulos de la anterior; y c) los de-
cretos reglamentarios Decreto No. 104/997, de 2 de
abril de 1997; Decreto No. 438/004, de 16 de Diciem-
bre de 2004; y Decreto No. 84/024, de 12 de Marzo de
2024.

Uruguay es Estado miembro de la UPOV, habiendo
adoptado en forma exclusiva el sistema de derecho de
obtentor como mecanismo de proteccion de la pro-
piedad intelectual sobre las variedades vegetales. A
tales efectos, por Ley No. 16.580, de 21 de Setiembre
de 1994, incorpord a su legislacion interna el texto del
Convenio Internacional para la Proteccién de las Ob-
tenciones Vegetales, asi como sus Actas modificativas
de 1972y 1978.

a) Principales aspectos de la Ley de Semillas. La crea-
cion del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y
sus registros. Definiciones
Con la promulgacién de la Ley de Semillas, se crea

el Instituto Nacional de Semillas (INASE), como una

persona publica no estatal, que tiene como cometidos,
entre otros, promover el desarrollo de la industria se-
millerista nacional, proteger las creaciones y descubri-
mientos fitogenéticos, mediantes la concesion de los
titulos de propiedad correspondientes, impulsar la ex-

portacion de semillas y fiscalizar el cumplimiento de la
normativa en la materia.

La norma crea ademas diversos Registros que son
gestionados por el INASE, pero nos detendremos en
dos de ellos: el Registro Nacional de Cultivares (RNC) y
el Registro de Propiedad de Cultivares (RPC).

Guerra (2016) ha sefialado que los Registros referi-
dos tienen distinta naturaleza, mientras que el primero
es un registro de objetos, el segundo es de derechos.?

Por otra parte, la Ley contiene en su Articulo 82 un
elenco de definiciones de las cuales considero priorita-
rias para comprender el sistema nacional, las de semi-
lla, cultivary creador.

Se define asi a la semilla como “toda estructura ve-
getal usada con propdsitos de siembra o propagacion
de una especie.?

Por otra parte, se entiende por cultivar al “conjun-
to de plantas cultivadas que se distingue de las demas
de su especie por cualquier caracteristica (morfoldgica,
fisioldgica, citoldgica, quimica u otras) y que al repro-
ducirse sexuada o asexuadamente mantienen las ca-
racteristicas que le son propias. El término "variedad"
cuando se utiliza para indicar una variedad cultivada es
equivalente al de "cultivar". 4

Se llama creador a la “persona fisica o juridica que
dirigié el proceso de creacion de un nuevo cultivar”.
*Guerra (2016) indica que la norma define al creador y
no al obtentor, aunque en muchas situaciones ambas
condiciones puedan coincidir en una misma persona.

A) El Registro Nacional de Cultivares (RNC). Requisi-
tos para la inscripcion

Para la inscripcidén de un cultivar en el RNC, debe-
ran cumplirse los requisitos establecidos en el Articulo
44 de la Ley de Semillas:

a) tener un nombre propio, que impida confundirlo
con otra variedad y que no induzca a error acerca de
las cualidades de las semillas,

b) si se tratare de cultivares extranjeros, deberan
mantener su nombre original,

c) debe diferenciarse de los cultivares ya inscriptos,

d) ser homogéneo en sus caracteres de conformi-
dad con el sistema de reproduccion o multiplicacion,

e) tener evaluacion nacional actualizada, en los
términos que fije el Poder Ejecutivo,

2 Guerra Daneri, E. (2016). Derecho Agrario. Tomo IV: La ex-
plotacion agraria. Fundacién de Cultura Universitaria.
Art. 82 numeral 1) de la Ley de Semillas

Art. 82 numeral 3) de la Ley de Semillas

Art. 82 numeral 10) de la Ley de Semillas
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f) tener un mantenedor registrado ante INASE®,

g) ser patrocinado por un Ingeniero Agrénomo.

La Ley de Semillas dispone ademas que sdélo po-
dran certificarse y comercializarse en el pais los cultiva-
res inscriptos en el referido Registro.

Es importante seialar que se concede al INASE la
facultad de revocar la inscripcion en dos hipotesis: si se
comprueba que el cultivar perdié las condiciones que
permitieron su inscripcion y por falta de pago del aran-
cel anual mediando un periodo de tres meses desde el
reclamo efectivo del pago.

B) El Registro de Propiedad de Cultivares. (RPC). Re-
quisitos y efectos de la inscripcion

Para ser inscripto en el RPC, y por tanto, ser objeto
de proteccidn, la Ley exige que el cultivar reuna los si-
guientes requisitos:

a) sea nuevo (se entiende por tal que no haya sido
ofrecido en venta ni comercializado con el consenti-
miento del creador):

i) en el pais, durante un periodo superior al afio
inmediatamente anterior a la fecha de presentacién de
la solicitud de proteccién.

ii) Fuera de Uruguay, durante mas de seis afios en
el caso de vides y arboles o de mas de cuatro afios en
el caso de todas las otras plantas.

b) sea claramente diferenciable de cualquier culti-
var cuya existencia sea de conocimiento comun en la
fecha de presentacion de la solicitud de proteccion,

c) sea suficientemente homogéneo en el conjunto
de sus caracteres de acuerdo con su sistema de repro-
ducciéon o multiplicacién

d) permanezca estable en sus caracteres esencia-
les, o sea que al final de cada ciclo de multiplicacion
realizado en la forma indicada por su creador manten-
dra las caracteristicas por las que éste lo definid,

e) haber recibido una denominacion que sea acep-
table para el registro en virtud de lo que establezca la
reglamentacion.

Con lainscripcion en este Registro, nace para el ob-
tentor un derecho exclusivo sobre la variedad vegetal,

6 La Ley de Semillas llama mantenedor “a la persona fisica
o juridica responsable por el mantenimiento de una va-
riedad que asegura que ésta conserva sus caracteristicas
varietales a través de su vida util y, en caso de hibridos,
que fue seguida la formula de hibridacion. responsable
por el mantenimiento de una variedad que asegura que
ésta conserva sus caracteristicas varietales a través de su
vida util y, encaso de hibridos, que fue seguida la formula
de hibridacién”.

que le permite comercializarlo, reproducirlo y multipli-
carlo.

En la ya clasica clasificacion doctrinaria de la ins-
cripcion registral —en atencidn a sus efectos— en de-
clarativa y constitutiva, considero que es indubitable
el caracter constitutivo de la inscripcidn en el Registro
Nacional de Cultivares Protegidos (RPC), en tanto la
norma establece expresamente que dicha inscripcion
es requisito indispensable para la proteccién juridica
del cultivar.’

Por otra parte, es preciso sefialar que la norma
aclara que el derecho sobre la variedad protegida ten-
dra las mismas caracteristicas que el derecho de do-
minio del Cédigo Civil. En consecuencia, los derechos
y facultades del obtentor resultan asimilables a los del
propietario.

C) La excepcion o privilegio del agricultor

Una de las limitaciones al derecho exclusivo del
obtentor - que le confiere la facultad de comercializar,
reproducir y multiplicar la variedad -, es la denomina-
da excepcion o privilegio del agricultor. Mediante di-
cha disposicion, la norma establece que cuando sea el
propio agricultor quien reserve semilla para la préxima
cosecha, para uso propio, - y no con fines de comer-
cializacién -, no debera abonar compensacién alguna
al obtentor. El legislador recoge asi una practica tradi-
cional en la agricultura por la que el productor guarda
semilla para la préxima cosecha.

La denominada excepcidn del agricultor es recogi-
da por la Ley de Semillas Uruguaya en su Articulo 72
literal B, el cual establece que: “El cultivar objeto del
titulo de propiedad podra ser usado sin que otorgue
derechos a su tenedor a compensacién alguna cuan-
do (...) B) se reserve y siempre semilla para uso propio,
pero no para comercializar”.

Refiriéndose a la Ley de Semillas argentina, que en
su Articulo 72 consagra la denominada excepcion del
agricultor, Casella (2008) sefiala que dicha disposicion
reconoce el tradicional derecho de los agricultores a
reutilizar, en la siembra de su propia explotacion, se-
milla reservada del producto de su cosecha, obtenida
mediante el uso de semilla legalmente adquirida y am-
parada por derechos del obtentor.

Asimismo, con meridiana claridad, Cascardo (2008)
indica que “el agricultor tiene el derecho reconocido
por ley a utilizar semilla cosechada en su campo para

7  Art. 69 de la Ley de Semillas: “Para que un cultivar pueda
ser objeto de la proteccion debera reunir los siguientes
requisitos(...)".
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resembrarla en su explotacidn, sin estar obligado a pe-
dirle autorizacion al duefio de la variedad vegetal” &

IV. LAS CLAUSULAS DE REGALIA
EXTENDIDA EN LOS CONTRATOS DE
COMPRAVENTA DE SEMILLAS

En los ultimos afios, se ha generalizado en el mer-
cado semillerista la practica de incorporar, en los con-
tratos de compraventa de semillas, las denominadas
cldusulas de regalia extendida.

Mediante la inclusién de esta clausula, obtentor
y productor acuerdan apartarse del régimen legal de
la ya referida excepcion del agricultor, obligandose el
productor a abonar al obtentor una regalia o royalty
por el uso propio de la semilla, aun cuando no la co-
mercialice. Es decir, una facultad que en principio es
gratuita la tornan en onerosa, mediante la obligacion
de pago de una regalia.

Para Strubbia y Sanchez Herrero (2006) “se trata
de una modalidad del contrato de compraventa que
celebra el productor agricola con el vendedor del ma-
terial de reproduccién, ya sea el mismo obtentor o un
distribuidor. Partiendo del reconocimiento legal de la
excepcion de agricultor, se intenta modificar este régi-
men mediante una cldusula contractual, por la que el
agricultor se compromete a pagar una suma de dinero
al obtentor, en caso de reservar para la siembra semi-
lla derivada del material adquirido, en la medida que
efectivamente la utilice para uso propio”.°

Hay quienes han discutido la validez o invalidez de
la inclusion de la cldusula contractual, por considerar
que obtentor y productor no siempre se encuentran,
en los hechos, en pie de igualdad. En definitiva, épue-
den los contratantes apartarse de la disposicion legal
que consagra la excepcion del agricultor en aplicacién
del principio de la autonomia de la voluntad contrac-
tual?

Sarnar y Lago (2022) indicaron que “partiendo de
la premisa que el agricultor es la parte mas débil en la
negociacion de los derechos de propiedad intelectual

aparece indispensable la aplicacion del orden publico
agrario”. 1°

La cuestion a dilucidar no es simple. Considero en
todo caso que la respuesta deberia darse a la luz de
cada legislacion nacional. En Uruguay, debe estarse a
la modificacién de la Ley de Semillas, introducida por
la Ley No. 18.407. La norma -en su actual redaccion-, al
regular la excepcidén del agricultor, dispone que “cuan-
do quien reserve y siembre semilla para uso propio
pero no para comercializar sea un pequefio agricultor,
la presente norma es de orden publico. El Poder Ejecu-
tivo, a iniciativa del Ministerio de Ganaderia, Agricultu-
ra y Pesca, definira al pequefio agricultor”.*!

Es asi que el Poder Ejecutivo, por Decreto No.
385/009 — de 18 de agosto de 2009 - da una definicion
de “pequeiio agricultor” exclusivamente a efectos de
la Ley de Semillas.

El Decreto exige cuatro requisitos fundamentales:
a) que el productor explote una superficie de hasta 500
héctareas indice CONEAT 100 (es indiferente la moda-
lidad contractual de acceso a la tierra); b) que cuente
como maximo con la colaboracién de hasta dos asala-
riados o su equivalente en jornadas zafrales (indepen-
dientemente que sean abonadas por el agricultor o
mediante tercerizaciones); c) que obtenga su principal
ingreso del trabajo en el predio o cumpla su jornada de
trabajo en el mismo y d) que resida en la explotacion o
a una distancia no mayor de 50 kildmetros.

En consecuencia, en los contratos de compraventa
de semilla que se incorpore la cldusula de regalia ex-
tendida y uno de los contratantes encuadre en la figura
de pequerio agricultor, la misma seria nula, por contra-
riar una norma prohibitiva, conforme el Articulo 8 de
nuestro Cddigo Civil.

En definitiva, habrd que estar a cada caso concreto
para concluir si los contratantes pudieron validamente
— 0 no — apartarse de la norma legal que consagra la
excepcidn del agricultor.

V. REFLEXIONES FINALES

En primer lugar, comparto lo sefialado en Argenti-

8 - Cascardo, R (2008), El derecho del obtentor como propie-
dad intelectual sobre la semilla en Agrobiotecnologia: Po-
liticas publicas y propiedad intelectual. Corrientes: MAVE.

9 Strubbia, M. C., & Sédnchez Herrero, A. (2006). La cldusu-
la de regalia extendida en el contrato de compraventa de
semillas. En Innovacidn y propiedad intelectual en mejo-
ramiento vegetal y biotecnologia agricola: Estudio inter-
disciplinar y propuestas para la Argentina. Buenos Aires,
Heliasta.

10 Sarnari, A & Lago, H. (2022). La limitacidn al derecho del
agricultor a reservar semillas para uso propio mediante el
sistema contractual en Xlll Encuentro de Colegios de Abo-
gados sobre Temas de Derecho Agrario, Rosario, 2022.

11 Art. 72 lit. B) de la Ley de Semillas

12 El Articulo 82 del Cédigo Civil establece que “(...) Tampoco
surtird efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas:
lo hecho contra éstas serd nulo, si en las mismas no se
dispone lo contrario”.
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na por Sarnari (2016), para quien “abordar el estudio
juridico sobre variedades vegetales y las semillas, su
propiedad intelectual y su uso, constituye, para los ju-
ristas, una tarea necesariamente compleja”. Se trata de
un campo transversal al Derecho Agrario, la propiedad
intelectual, las politicas publicas agrarias y las practicas
tradicionales de los productores agricolas, generando
un entramado normativo de dificil armonizacién

El régimen uruguayo de proteccién de variedades
vegetales se sustenta en la busqueda de equilibrio en-
tre innovacién y equidad. Por un lado, busca incentivar
la investigacion, la mejora genética y el esfuerzo crea-
dor del obtentor. Por otro, procura garantizar la preser-
vacion de las practicas agricolas tradicionales.

En definitiva, considero que lograr —o al menos
intentar— un equilibrio entre ambos derechos es fun-
damental para promover un desarrollo agricola sos-
tenible y competitivo, en linea con los compromisos
internacionales asumidos por Uruguay y acorde a la
realidad y necesidades concretas del campo nacional.
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