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SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
PAOLO MENGOZZI
vom 9. Mirz 2010!

1. Der Gerichtshof hatte bisher wenig Ge-
legenheit, sich zu der Richtlinie tiber den
rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfin-
dungen zu duflern. Die vorliegende Rechtssa-
che jedoch gibt ihm die Moglichkeit, einige
wichtige Fragen zu kldren, die den Schutz
betreffen, der in der Union erteilten Patenten
in diesem Rahmen gebiihrt und dessen Be-
deutung heute gar nicht unterschitzt werden
kann.

I — Rechtlicher Rahmen

A — Das TRIPS-Ubereinkommen

2. Das Ubereinkommen iiber handelsbe-
zogene Aspekte der Rechte des geistigen

1 — Originalsprache: Italienisch.
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Eigentums? (im Folgenden: TRIPS-Uberein-
kommen) bestimmt in seinen Art. 27 und 30
Folgendes:

JArtikel 27

Patentfahige Gegenstidnde

(1) Vorbehaltlich der Absitze 2 und 3 ist vor-
zusehen, dass Patente fiir Erfindungen auf
allen Gebieten der Technik erhiltlich sind,
sowohl fiir Erzeugnisse als auch fiir Verfah-
ren, vorausgesetzt, dass sie neu sind, auf ei-
ner erfinderischen Tétigkeit beruhen und
gewerblich anwendbar sind. Vorbehaltlich
des Artikels 65 Absatz 4, des Artikels 70 Ab-
satz 8 und des Absatzes 3 dieses Artikels sind
Patente erhéltlich und konnen Patentrechte
ausgetiibt werden, ohne dass hinsichtlich des
Ortes der Erfindung, des Gebiets der Technik
oder danach, ob die Erzeugnisse eingefiihrt

2 — Genehmigt mit Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22.
Dezember 1994 iiber den Abschluss der Ubereinkiinfte im
Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-
Runde (1986-1994) im Namen der Européischen Gemein-
schaft in Bezug auf die in ihre Zustindigkeiten fallenden
Bereiche (ABL L 336, S. 1). Der Wortlaut des TRIPS-Uber-
einkommens wurde verdffentlicht im ABL 1994, L 336,
S. 214. Verbindlich sind die englischen, franzésischen und
spanischen Fassungen der internationalen Ubereinkommen
der Uruguay-Runde.
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oder im Land hergestellt werden, diskrimi-
niert werden darf.

(2) Die Mitglieder konnen Erfindungen von
der Patentierbarkeit ausschlieflen, wenn die
Verhinderung ihrer gewerblichen Verwer-
tung innerhalb ihres Hoheitsgebiets zum
Schutz der offentlichen Ordnung oder der
guten Sitten einschliefllich des Schutzes des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen,
Tieren oder Pflanzen oder zur Vermeidung
einer ernsten Schidigung der Umwelt not-
wendig ist, vorausgesetzt, dass ein solcher
Ausschluss nicht nur deshalb vorgenommen
wird, weil die Verwertung durch ihr Recht
verboten ist.

(3) Die Mitglieder konnen von der Patentier-
barkeit auch ausschliefien

a) diagnostische,  therapeutische  und
chirurgische = Verfahren  fiir  die
Behandlung von Menschen oder Tieren;

b) Pflanzen und Tiere, mit Ausnahme von
Mikroorganismen, und im Wesentlichen
biologische Verfahren fiir die Ziichtung
von Pflanzen oder Tieren mit Ausnahme
von nicht-biologischen und mikrobiolo-
gischen Verfahren. Die Mitglieder sehen
jedoch den Schutz von Pflanzensorten
entweder durch Patente oder durch ein
wirksames System sui generis oder durch
eine Kombination beider vor. Die Be-
stimmungen dieses Buchstabens werden
vier Jahre nach dem Inkrafttreten des
WTO-Ubereinkommens iiberpriift:

LArtikel 30

Ausnahmen von den Rechten aus dem Patent

Die Mitglieder konnen begrenzte Ausnahmen
von den ausschlieflichen Rechten aus einem
Patent vorsehen, sofern solche Ausnahmen
nicht unangemessen im Widerspruch zur
normalen Verwertung des Patents stehen und
die berechtigten Interessen des Inhabers des
Patents nicht unangemessen beeintrachtigen,
wobei auch die berechtigten Interessen Drit-
ter zu berticksichtigen sind.

B — Die Richtlinie 98/44/EG

3. Die Richtlinie 98/44/EG*® (im Folgen-
den auch: Richtlinie) enthélt u. a. folgende
Erwéagungsgriinde:

(3) Ein wirksamer und harmonisierter
Schutz in allen Mitgliedstaaten ist we-
sentliche Voraussetzung dafiir, dass

3 — Richtlinie 98/44/EG des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 6. Juli 1998 iiber den rechtlichen Schutz biotech-
nologischer Erfindungen (ABL L 213, S. 13).
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Investitionen auf dem Gebiet der Bio-
technologie fortgefithrt und gefordert
werden.

In den Rechtsvorschriften und Praktiken
der verschiedenen Mitgliedstaaten auf
dem Gebiet des Schutzes biotechnologi-
scher Erfindungen bestehen Unterschie-
de, die zu Handelsschranken fithren und
so das Funktionieren des Binnenmarkts
behindern kénnen.

Diese Unterschiede konnten sich da-
durch noch vergroflern, daf} die Mit-
gliedstaaten neue und unterschiedliche
Rechtsvorschriften und Verwaltungs-
praktiken einfiihren oder dass die Recht-
sprechung der einzelnen Mitgliedstaaten
sich unterschiedlich entwickelt.

Eine uneinheitliche Entwicklung der
Rechtsvorschriften zum Schutz biotech-
nologischer Erfindungen in der Gemein-
schaft konnte zusitzliche ungiinstige
Auswirkungen auf den Handel haben
und damit zu Nachteilen bei der indus-
triellen Entwicklung der betreffenden
Erfindungen sowie zur Beeintrichtigung
des reibungslosen Funktionierens des
Binnenmarkts fithren.

Der rechtliche Schutz biotechnologi-
scher Erfindungen erfordert nicht die
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(22)

(23)

Einfithrung eines besonderen Rechts, das
an die Stelle des nationalen Patentrechts
tritt. Das nationale Patentrecht ist auch
weiterhin die wesentliche Grundlage fiir
den Rechtsschutz biotechnologischer Er-
findungen; es muss jedoch in bestimmten
Punkten angepasst oder ergianzt werden,
um der Entwicklung der Technologie,
die biologisches Material benutzt, aber
gleichwohl die Voraussetzungen fiir die
Patentierbarkeit erfillt, angemessen
Rechnung zu tragen.

Die Diskussion iiber die Patentierbar-
keit von Sequenzen oder Teilsequenzen
von Genen wird kontrovers gefiihrt.
Die Erteilung eines Patents fiir Erfin-
dungen, die solche Sequenzen oder
Teilsequenzen zum Gegenstand ha-
ben, unterliegt nach dieser Richtlinie
denselben  Patentierbarkeitskriterien
der Neuheit, erfinderischen Tétigkeit
und gewerblichen Anwendbarkeit wie
alle anderen Bereiche der Technologie.
Die gewerbliche Anwendbarkeit einer
Sequenz oder Teilsequenz muss in der
eingereichten Patentanmeldung kon-
kret beschrieben sein.

Ein einfacher DNA-Abschnitt ohne
Angabe einer Funktion enthilt keine
Lehre zum technischen Handeln und
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stellt deshalb keine patentierbare Erfin-
dung dar.

(24) Das Kriterium der gewerblichen An-
wendbarkeit setzt voraus, dass im Fall
der Verwendung einer Sequenz oder
Teilsequenz eines Gens zur Herstel-
lung eines Proteins oder Teilproteins
angegeben wird, welches Protein oder
Teilprotein hergestellt wird und welche
Funktion es hat.

4. Art. 1 der Richtlinie bestimmt:

»(1) Die Mitgliedstaaten schiitzen biotech-
nologische Erfindungen durch das nationale
Patentrecht. Sie passen ihr nationales Pa-
tentrecht erforderlichenfalls an, um den Be-
stimmungen dieser Richtlinie Rechnung zu
tragen.

(2) Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten
aus internationalen Ubereinkommen, insbe-
sondere aus dem TRIPS-Ubereinkommen
und dem Ubereinkommen tiiber die biolo-
gische Vielfalt, werden von dieser Richtlinie
nicht bertithrt

5. Art. 5 der Richtlinie bestimmt:

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer
Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss
in der Patentanmeldung konkret beschrieben
werden.

6. In Art. 9 der Richtlinie heif3t es:

s,Der Schutz, der durch ein Patent fiir ein
Erzeugnis erteilt wird, das aus einer geneti-
schen Information besteht oder sie enthilt,
erstreckt sich vorbehaltlich des Artikels 5 Ab-
satz 1 auf jedes Material, in das dieses Erzeug-
nis Eingang findet und in dem die genetische
Information enthalten ist und ihre Funktion
erfullt!

C — Nationales Recht

7. Das niederldndische Patentgesetz (Rijk-
soctrooiwet 1995, im Folgenden: ROW95)
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in der Fassung spiterer Anderungen setzte
Art. 9 der Richtlinie wie folgt um:

JArtikel 53a

3 In Bezug auf ein Patent fiir ein Erzeugnis,
das aus einer genetischen Information be-
steht oder eine solche enthailt, erstreckt sich
das ausschlieflliche Recht vorbehaltlich Art. 3
Abs. 1 Buchst. b auf jedes Material, in das die-
ses Erzeugnis Eingang findet und in dem die
genetische Information enthalten ist und ihre
Funktion erfullt:

II — Sachverhalt, Ausgangsverfahren und
Vorlagefragen

8. Monsanto ist Inhaberin eines am 19. Juni
1996 erteilten européischen Patents fiir eine
Gensequenz, die eine Sojapflanze nach Ein-
bau in deren DNA gegen Glyphosat resistent
werden lasst, ein Herbizid, das ebenfalls von
Monsanto hergestellt und unter der Bezeich-
nung ,Roundup” in den Verkehr gebracht
wird.
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9. Die genetisch verdnderte Sojapflanze (die
sogenannte ,RR-Sojabohne®, d. h. ,Roundup-
ready-Sojabohne”) wird weltweit in mehre-
ren Landern angebaut, nicht aber im Gebiet
der Européischen Union. Der Vorteil bei der
Verwendung von genetisch verédndertem Soja
besteht fiir die Landwirte darin, dass sie das
Herbizid Roundup fiir die Unkrautvernich-
tung verwenden konnen, ohne eine Schidi-
gung des Sojaanbaus fiirchten zu miissen.

10. In Argentinien wird die RR-Sojabohne in
groflem Umfang angebaut und ist eine wich-
tige Ausfuhrware. Aus Griinden, die mit dem
innerstaatlichen Recht zusammenhéngen,
hat Monsanto fiir die Gensequenz, die die in
Frage stehende Pflanze kennzeichnet, in Ar-
gentinien jedoch kein Patent.

11. Die im Ausgangsverfahren beklagten Ge-
sellschaften fiihrten 2005 und 2006 mehrere
Ladungen Sojamehl aus Argentinien ein. Die
Untersuchung der auf Antrag von Monsanto
entnommenen Proben des Sojamehls ergab
DNA-Spuren, die charakteristisch fiir die
RR-Sojabohne sind. Es steht daher fest, dass
das eingefiihrte Sojamehl, das im Hafen von
Amsterdam entladen wurde und zur Herstel-
lung von Tierfutter bestimmt war, in Argen-
tinien unter Verwendung des genetisch ver-
anderten Soja hergestellt worden war, fiir das
Monsanto ein européisches Patent besitzt.

12. Monsanto verklagte die einfithrenden
Gesellschaften beim vorlegenden Gericht
wegen Patentverletzung.
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13. Das vorlegende Gericht halt zur Ent-
scheidung des Rechtsstreits die Auslegung
der Richtlinie fiir erforderlich und hat das
Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof
die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung
vorgelegt:

1. Ist Art. 9 der Richtlinie so aufzufassen,
dass eine Berufung auf den in diesem Ar-
tikel vorgesehenen Schutz auch in einer
Situation wie im vorliegenden Verfahren
moglich ist, bei der das Erzeugnis (die
DNA-Sequenz) Teil eines Materials (So-
jamehl) ist und seine Funktion zum Zeit-
punkt der geltend gemachten Verletzung
nicht erfiillt, jedoch (in der Sojapflanze)
erfillt hat oder moglicherweise, nach-
dem das Material isoliert und in die Zelle
eines Organismus eingebracht worden
ist, seine Funktion erneut erfillen kann?

2. Ausgehend vom Vorhandensein der im
Patentanspruch 6 des Patents beschrie-
benen DNA-Sequenz in dem von Cefetra
und ACTI in die Gemeinschaft einge-
fithrten Sojamehl und ausgehend davon,
dass die DNA im Sinne von Art. 9 der
Richtlinie in Sojamehl Eingang gefunden
hat und dass sie darin ihre Funktion nicht
erfiillt: Verbietet in diesem Fall der durch
diese Richtlinie vorgeschriebene Schutz
eines Patents fiir biologisches Material,
insbesondere Art. 9, dass das nationale
Patentrecht (daneben) dem Erzeugnis
(der DNA) als solchem absoluten Schutz
gewihrt, ungeachtet dessen, ob diese
DNA ihre Funktion erfiillt, und ist der

3.

4.

Schutz des Art. 9 der Richtlinie somit er-
schopfend zu betrachten?

Ist es fiir die Beantwortung der vorher-
gehenden Frage von Bedeutung, dass das
Patent beantragt und erteilt worden ist
(am 19. Juni 1996), bevor die Richtlinie
erlassen wurde?

Kann der Gerichtshof bei der Beant-
wortung der vorstehenden Fragen das
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TRIPS-Ubereinkommen  einbeziehen,
insbesondere die Art. 27 und 30?

III — Vorbemerkungen

14. Wie aus der kurzen Zusammenfassung
des Sachverhalts ersichtlich, geht Monsan-
to im Rahmen des vorliegenden Verfahrens
ausschliefllich gegen die Importeure von So-
jamehl aus Argentinien vor. Der Grund dafiir
ist, dass Monsanto, wie sie selbst einrdumt,
in Argentinien fiir die RR-Sojabohne keinen
Patentschutz geniefit. Im Gegensatz zu Ar-
gentinien erhdlt Monsanto in anderen Soja
erzeugenden Lindern, wie z. B. Brasilien,
aufgrund des Patentschutzes oder aufgrund
von Vereinbarungen mit den Landwirten eine
Vergiitung fiir die Nutzung ihrer Erfindung.

15. Zu bemerken ist jedoch, dass die Ent-
scheidung, die Klagen im Gebiet der Union
nur auf die aus Argentinien stammenden
Erzeugnisse zu beschréinken, eine rein kauf-
ménnische Entscheidung von Monsanto ist.
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Sollte namlich der Gerichtshof feststellen,
dass Monsanto im Gebiet der Européischen
Union Rechte beziiglich des aus Argentini-
en stammenden Sojamehls geltend machen
kann, so konnte Monsanto nichts davon ab-
halten, spiter entsprechende Rechte beziig-
lich des aus anderen Liandern stammenden
Sojamehls geltend zu machen. Der Grund-
satz der Erschopfung findet ndmlich nur nach
dem ersten Verbringen der Ware in das Ge-
biet der Union mit Zustimmung des Patent-
inhabers Anwendung*.

16. Die Auslegung des Gerichtshofs wird da-
her allgemein auf alle Féille Anwendung fin-
den, in denen ein Erzeugnis in das Gebiet der
Union eingefithrt wird, das aus der in einem
Drittstaat erfolgten Verarbeitung einer gen-
technisch verdnderten Pflanze hervorgeht,
fiir die ein im Gebiet der Européischen Union
geltendes Patentrecht besteht.

4 — Der Grundsatz der Erschopfung ist die logische Folge des
Verbots von mengenmaifligen Beschrinkungen und Maf3-
nahmen gleicher Wirkung durch die Vertrige (jetzt durch
die Art. 34 AEUV und 35 AEUV). Nach diesem Grundsatz
kann der Patentinhaber, der dem Inverkehrbringen eines
seinem Patenrecht unterliegenden Erzeugnisses zugestimmt
hat, spiteren Rechtsgeschiften (Verduflerung usw.), die das
Erzeugnis selbst betreffen, nicht widersprechen. Um es mit
den Worten des Gerichtshofs zu sagen, ,die Substanz des
Patentrechts [besteht] im Wesentlichen darin ..., dem Erfin-
der das ausschlief3liche Recht zu verleihen, das Erzeugnis als
Erster in den Verkehr zu bringen” (Urteil vom 14. Juli 1981,
Merck, 187/80, Slg. 1981, 2063, Randnr. 9; Hervorhebung nur
hier). Die Rechtsprechung zum Grundsatz der Erschépfung
wurde vom Gerichtshof mehrfach bestitigt, vgl. z. B. Urteil
vom 5. Dezember 1996, Merck und Beecham, C-267/95 und
C-268/95 (Slg. 1996, 1-6285). Zur Unterscheidung zwischen
Inverkehrbringen auflerhalb und Inverkehrbringen inner-
halb des Gebiets der Union bei der Anwendung des Grund-
satzes der Erschopfung vgl. entsprechend Urteil vom 15. Juni
1976, EMI Records, 51/75 (Slg. 1976, 811, Randnrn. 6 bis 11).
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IV — Zur ersten Vorlagefrage

A — Vorbemerkungen

17. Mit der ersten Vorlagefrage mochte das
vorlegende Gericht wissen, ob in einer Situ-
ation wie der des Ausgangsverfahrens Art. 9
der Richtlinie die Position von Monsanto
auch dann schiitzt, wenn die Gensequenz
ihre Funktion gegenwirtig nicht erfiillt, sie
aber in der Vergangenheit erfiillt hat oder zu-
kiinftig erfiillen kann.

18. Zunichst konnte die Frage dahin ver-
standen werden, dass sie sich auf die blofie
Frage der Zeitform beschrinkt, die in Art. 9
der Richtlinie verwendet wird, wo es, wie dar-
gelegt, heifit, dass der beschriebene Schutz
nur gewidhrt wird, wenn die genetische In-
formation ,ihre Funktion erfillt“, In diesem
Fall konnte sich die Antwort auf den Hinweis
beschrianken, dass die Rechtsvorschrift das
Priasenz benutzt, so dass der Umstand, dass
die patentierte Gensequenz ihre Funktion in
der Vergangenheit erfiillt hat oder zukiinftig
erfiillen wird, vollig unerheblich ist®. Fiir die

5 — Das Prisenz kennzeichnet alle Sprachfassungen der
Richtlinie.

Anwendung des Art. 9 der Richtlinie ist der
einzelne Zeitpunkt getrennt zu betrachten.
Nur wenn die Funktion ,gegenwiértig“ erfillt
wird, ist die genannte Bestimmung anwend-
bar. Wird die Funktion nicht ausgeiibt, kann
ein Verstofl gegen Art. 9 der Richtlinie nicht
vorliegen. Sollte die Gensequenz die Funk-
tion wieder erfiillen, kime der Schutz des
Art. 9 natiirlich erneut zum Zuge.

19. In diese Richtung gehen die Antworten
auf die erste Vorlagefrage, die die einzelnen
Beteiligten, die Erklirungen abgegeben ha-
ben, mit Ausnahme von Monsanto vorge-
schlagen haben. Und in diese Richtung geht
auch mein Vorschlag fiir eine Antwort an das
vorlegende Gericht, wenn sich der Gerichts-
hof mit der Frage in der von mir dargelegten
eingeschréinkten Form befassen sollte.

20. Meines Erachtens wire es jedoch feh-
lerhaft, die Frage so zu verstehen, als habe
sie diesen beschriankten Umfang. Eine an-
gemessene Antwort an das vorlegende Ge-
richt erfordert, dass Art. 9 im Kontext der
gesamten Richtlinie und des Schutzes aus-
gelegt wird, den die Richtlinie den Patenten
fiir biotechnologische Erfindungen gewihrt.
Es darf auch nicht iibersehen werden, dass
Monsanto in ihren schriftlichen Erklarungen
und in der mindlichen Verhandlung darauf
bestanden hat, dass sich der ihr zustehende
Patentschutz nicht aus Art. 9 der Richtlinie,
sondern aus dem ,klassischen“ Schutz her-
leite, der nach Mafgabe des traditionellen
Patentrechts und der Richtlinie der Gense-
quenz als solcher zu gewéhren sei. Mit ande-
ren Worten richtet sich nach Auffassung von
Monsanto ihr Patentanspruch, der vor den
Gerichten der Niederlande anhéngig ist, auf
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die DNA-Sequenz als chemische Substanz.
Monsanto trégt vor, im Hinblick auf das Mehl
keinen Anspruch zu verfolgen. Sie erklart, es
hitte fiir sie keinen Grund gegeben, die ein-
fihrenden Gesellschaften zu verklagen, wenn
die DNA-Sequenz im Mehl nicht mehr ent-
halten gewesen wire.

B — Zum funktionsgebundenen Patentschutz

21. Die eigentliche Frage, die sich fiir eine
vollstindige Beantwortung der Fragen des
vorlegenden Gerichts stellt, ist somit, ob es in
einem Fall wie dem vorliegenden einen klas-
sischen Patentschutz fiir die genetische Infor-
mation als solche gibt. Es ist daher zu priifen,
ob die genetische Information als chemische
Verbindung geschiitzt ist, auch wenn sie sich
als eine Art ,Riickstand” im Innern eines Er-
zeugnisses befindet, das aus der Verarbeitung
des biologischen Erzeugnisses hervorging (im
vorliegenden Fall der Sojapflanze), in dem die
Sequenz ihre Funktion erfiillt hatte.

22. Es liegt nahe, die Frage als unerheb-
lich zu betrachten und davon auszugehen,
dass Streitgegenstand im vorliegenden Fall
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lediglich das Mehl ist, nicht aber die DNA,
die Eingang in das Mehl gefunden hat. Die-
se Losung scheint mir jedoch nicht befrie-
digend zu sein: Vom physischen Standpunkt
her ndmlich besteht kein Zweifel daran, dass
die DNA, die Gegenstand des Patents ist, im
Mehl festgestellt werden kann und dass auch
sie tatsichlich Gegenstand einer Einfuhr in
das Gebiet der Union gewesen ist.

23. Mit Ausnahme von Monsanto und der
italienischen Regierung haben die tbrigen
Beteiligten, die Erklirungen abgegeben ha-
ben, zu dieser besonderen Frage keine Stel-
lung genommen, auch nicht, nachdem sie in
der mindlichen Verhandlung ausdriicklich
hierzu aufgefordert worden waren. Thre Auf-
merksamkeit galt ausschliefllich dem Mehl.

24. Monsanto ist, wie dargelegt, der Ansicht,
dass unabhingig vom etwaigen Schutz des
Mehls (den Monsanto nicht geltend macht)
der Patentschutz die DNA-Sequenz als sol-
che erfasse. Der Schutz leite sich nicht aus
Art. 9 der Richtlinie, sondern aus den allge-
meinen Vorschriften der Richtlinie ab, die das
gewohnliche Patentrecht unberiihrt liefien.
Art. 9 habe nur die Aufgabe, den grundle-
genden Schutz unter bestimmten Umstanden
zu erweitern. Unabhingig von der Frage, ob
Art. 9 anwendbar sei, entfalte der grundle-
gende Schutz jedoch weiter seine Wirkungen
zugunsten der DNA-Sequenz als solcher.

25. Die italienische Regierung ist hingegen
der Ansicht, dass der klassische Patentschutz
in dem Augenblick zuriicktrete, in dem eine
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DNA-Sequenz in ein anderes Material Ein-
gang finde, und dass der Schutz nach Art. 9,
falls insoweit die Voraussetzungen vorldgen,
nur Geltung fir die ,aufnehmenden” Erzeug-
nisse habe.

26. Auch wenn diese These der italienischen
Regierung nicht uninteressant ist, kann ich
ihr dennoch nicht folgen. Die Richtlinie tritt
namlich ganz allgemein neben das bereits
bestehende Patentrecht, vgl. in diesem Sinne
z. B. die achte Begriindungserwigung. Zwar
sieht die Richtlinie in Art. 1 die Moglichkeit
vor, das nationale Patentrecht zu dndern, um
es in Einklang mit den spezifischen Bestim-
mungen der einschligigen gemeinschafts-
rechtlichen Vorschriften zu bringen. Fiir die
Auslegung der italienischen Regierung findet
sich jedoch im Wortlaut keine Stiitze. Es darf
nicht tibersehen werden, dass nach dem nor-
malen Patentrecht der Umstand, dass eine
Erfindung Eingang in ein anderes Erzeugnis
findet, den ihr zuerkannten Schutz ganz all-
gemein nicht zuriicktreten lasst.

27. Es steht meines Erachtens aufler Frage,
dass Art. 9 der Richtlinie eine Vorschrift des
erweiterten Patentschutzes ist. Der Artikel
geht daher von der Pramisse aus, dass die pa-
tentierte DNA als solche geschiitzt ist, und
erweitert den der DNA gewihrten Schutz
in bestimmten Fillen auch auf das ,Mate-
rial, in dem die Gensequenz enthalten ist,
vorausgesetzt, diese erfiillt ihre Funktion.

Da im Sojamehl die patentierte Gensequenz
unstreitig keine Funktion erfiillt, weil sie nur
einen Rickstand darstellt, ist im vorliegenden
Fall eine Berufung auf den von Art. 9 garan-
tierten zusétzlichen Schutz nicht moglich.

28. Es bleibt jedoch zu kldren, ob, wie Mon-
santo behauptet, im vorliegenden Fall die
Gensequenz als solche nach den allgemeinen
Bestimmungen des Patentrechts geschiitzt
wird. Das besondere Problem, dass es zu 16-
sen gilt, besteht darin, festzustellen, wann
eine patentierte DNA-Sequenz als selbstdndi-
ges Erzeugnis geschiitzt wird.

29. Nach Wortlaut und Zweck der Richtli-
nie ist meines Erachtens eine Gensequenz
— auch als selbsténdiges Erzeugnis — nur ge-
schiitzt, wenn sie die Funktion erfillt, fiir die
das Patent erteilt wurde. Mit anderen Worten,
die Richtlinie erlaubt — und verlangt sogar —
eine Auslegung, wonach im Gebiet der Union
der den Gensequenzen gewihrte Schutz ein
sogenannter ,funktionsgebundener” Schutz
(,purpose-bound”) ist. Obwohl die Richtlinie
nicht ausdriicklich darauf hinweist, dass der
den Gensequenzen einzurdumende Schutz
dieser Art sein muss, sprechen doch zahlrei-
che Gesichtspunkte, die sich aus dem kom-
plexen Patentsystem im biotechnologischen
Bereich ergeben, fiir diese Auslegung.
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30. Erstens betonen mehrere Bestimmun-
gen der Richtlinie das Erfordernis, dass, um
ein Patent fiir eine Gensequenz erhalten zu
koénnen, die von der Sequenz erfiillte spezi-
fische Funktion anzugeben ist, vgl. in die-
sem Sinne die Erwagungsgriinde 22, 23 und
24 sowie Art. 5 Abs. 3. Zwar handelt es sich
um Bestimmungen, die den Bereich der Pa-
tentierbarkeit, nicht aber den Schutzbereich
des patentierten Erzeugnisses betreffen. Sie
sind jedoch Hinweise mit einem gewissen
Gewicht, die belegen, dass aus der Sicht des
Gesetzgebers der Union eine Gensequenz
im Patentrecht keine Bedeutung hat, wenn
die Funktion, die sie erfiillt, nicht angegeben
wird.

31. Die grofle Bedeutung, die die Richtlinie
der von der Gensequenz erfiillten Funktion
beimisst, dient natiirlich dem Zweck, zwi-
schen ,Entdeckung” und ,Erfindung® unter-
scheiden zu konnen. Die Bestimmung einer
Gensequenz ohne Angabe einer Funktion
stellt eine blofle Entdeckung dar, die als sol-
che nicht patentierbar ist. Umgekehrt macht
die Angabe einer Funktion, die die Sequenz
erfillt, diese zu einer Erfindung, der somit
der Patentschutz zugutekommen kann. Die
Auslegung, wonach einer Gensequenz der
sKklassische” Patentschutz zugutekdme, der
sich also auf alle moglichen Funktionen die-
ser Sequenz erstrecken wiirde, auch auf die
zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht
bekannten, liefe darauf hinaus, ein Patent
fiir Funktionen einzurdumen, die zu dem
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Zeitpunkt, zu dem das Patent angemeldet
wurde, noch unbekannt waren. Mit anderen
Worten, es wiirde die Anmeldung eines Pa-
tents fiir eine einzelne Funktion einer Gense-
quenz geniigen, um Schutz fir alle anderen
moglichen Funktionen dieser Sequenz zu er-
langen. Meines Erachtens wiirde dies im Er-
gebnis darauf hinauslaufen, im Widerspruch
zu den Grundprinzipien des Patentrechts
praktisch die Patentierbarkeit einer bloflen
Entdeckung zuzulassen.

32. Esdarfauch nicht vergessen werden, dass
ein Patent grundsitzlich auf einem echten
Austauschverhéltnis beruht. Zum einen ver-
offentlicht der Erfinder seine Erfindung und
gestattet damit der Gesellschaft, sie zu nut-
zen. Als Gegenleistung erhilt er fiir einen be-
grenzten Zeitraum ein ausschlieflliches Recht
an dieser Erfindung. Wiirde man einen abso-
luten Schutz fiir eine Erfindung gewihren,
die aus einer Gensequenz besteht, und somit
dem Inhaber eines fiir diese bestehenden Pa-
tents ein absolutes Recht einrdumen, das sich
auf alle moglichen Nutzungen der Sequenz
erstreckte, einschliefllich derjenigen, die im
Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht ange-
geben und nicht bekannt waren, so wiirde
man gegen dieses Grundprinzip verstofien,
weil man dem Patentinhaber einen unver-
héltnisméfigen Schutz einrdumen wiirde.

33. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass,
folgte man der Auffassung von Monsanto,
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Art. 9 der Richtlinie seine praktische Wirk-
samkeit als Bestimmung eines erweiterten
Patentschutzes verlieren wiirde. Wiirde ndm-
lich die Sequenz als solche Schutz geniefien,
auch wenn sie ihre Funktion nicht erfillt, so
wire schwer zu erkennen, weshalb Art. 9 den
erweiterten Schutz davon abhingig machen
sollte, dass die Sequenz ihre Funktion erfiillt.
Unabhingig von dieser Voraussetzung nam-
lich wire der Schutz ohnehin allein durch
das Vorhandensein der Sequenz gewihrleis-
tet, wie im vorliegenden Fall. Der Umstand,
dass sich Monsanto auf den Schutz fiir die
Sequenz, nicht aber auf den fiir das Mehl be-
ruft, andert nichts daran, dass der Schutz sei-
ne Wirkungen konkret auch in Bezug auf das
Mehl entfaltet.

34. Die Auslegung, die Monsanto vorge-
tragen hat, wiirde darauf hinauslaufen, dass
dem Inhaber eines biotechnologischen Pa-
tents ein zu weit gehender Schutz eingeraumt
wiirde. Wie mehrere Beteiligte sowohl in ih-
ren schriftlichen Erklarungen als auch in der
miindlichen Verhandlung vorgetragen haben,
lasst sich unméglich sagen, bis zu welchem
Zeitpunkt und bis zu welchem Punkt in der
Nahrungsmittelkette und der Folgeerzeugnis-
se Spuren der urspriinglichen DNA der gen-
technisch verénderten Pflanze noch erkenn-
bar sind. Es handelt sich offensichtlich um
Sequenzen, die keine Funktion mehr erfiillen,
deren Vorhandensein aber eine unbestimm-
te Zahl von Folgeerzeugnissen der Kontrolle
derjenigen Person unterwerfen wiirde, die
die Gensequenz einer Pflanze patentiert hat.
Sollten, wie die argentinische Regierung mit
einer Begriindung ausfiihrt, die nur zum Teil
paradox ist, im Magen eines Rinds aufgrund
der Fiitterung des Tiers mit Folgeerzeugnis-
sen der gentechnisch verdnderten Pflanze
Spuren der Sequenz zu finden sein, konnte
auch die Einfuhr des betreffenden Rinds als

eine Verletzung des Rechts des Patentinha-
bers angesehen werden®.

35. Zweifellos ist das Fehlen von Schutz fiir
die Erfindung von Monsanto in Argentinien
ungerecht. Ebenso jedoch — und zwar un-
abhéngig von den Griinden fiir dieses Fehlen
— scheint mir, dass Monsanto mit seinem
Vorgehen versucht, sich einer Rechtsord-
nung (der der Union) zu bedienen, um die in
einer anderen Rechtsordnung (der argentini-
schen) aufgetretenen Probleme zu 16sen. Dies
wire jedoch unzuldssig. Der Umstand, dass
Monsanto in Argentinien keine angemesse-
ne Vergiitung fiir ihr Patent erzielen kann,
kann nicht dadurch korrigiert werden, dass
Monsanto in der Europdischen Union einen
erweiterten Schutz erhalt.

36. Der funktionsgebundene Schutz stellt
bekanntlich keine absolute Neuheit auf dem
Gebiet der Biotechnologie dar. Insbesondere
haben sich auf dem Gebiet, das die Richtli-
nie regelt, der franzosische und der deutsche
Gesetzgeber fiir einen derartigen Schutz ent-
schieden, wenn auch in Bezug auf die Gen-
sequenzen beziiglich des menschlichen Kor-
pers’. Auch das Europiische Parlament fasste
eine ErschliefSung, in der es beziiglich der Pa-

6 — Dasselbe konnte z. B. bei Bekleidungsstiicken gelten, die aus
Fasern angefertigt werden, die von gentechnisch verdnder-
ten Baumwollpflanzen stammen.

7 — Vgl. Bericht der Kommission an den Rat und das Europa-
ische Parlament vom 14. Juli 2005, Kom(2005) 312 endg.,
yEntwicklung und Auswirkungen des Patentrechts im
Bereich der Biotechnologie und der Gentechnik®, Abschnitt
2.1. Das betreffende Dokument weist im Ubrigen darauf hin,
dass die Richtlinie Angaben enthilt, die insoweit ganz und
gar nicht eindeutig sind.
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tente fiir menschliche DNA einen funktions-
gebundenen Schutz befiirwortete®. Auf dem
Gebiet der Patente fiir Chemikalien wird fer-
ner nach geltender Praxis die Patentierbarkeit
einer neuen Nutzung eines bereits fiir andere
Nutzungen patentierten Stoffes anerkannt®.

37. An diesem Punkt ist eine Klarstellung
erforderlich. Wird der Patentschutz fir die
Gensequenzen nach dem Muster des funkti-
onsgebundenen Schutzes auf die Funktionen
beschrinkt, fiir die das Patent erteilt wurde,
so bedeutet dies nicht, dass der Schutz auf die
Félle beschrankt wird, in denen das patentier-
te Gen ,eingeschaltet” ist. Vom biologischen
Standpunkt aus ndmlich gibt es Gene, die nur
unter besonderen Umstidnden aktiv (,einge-
schaltet) sind: Wie sich in der miindlichen
Verhandlung ergeben hat, ist es z. B. moglich,
dass ein Gen, das einer Pflanze besondere
Widerstandskraft gegen Trockenheit verleiht,
sich nur bei Trockenheit aktiviert (,sich ein-
schaltet®). Es ist klar, dass nach der Richtli-
nie der Umstand, dass das Gen im Sinne von
Art. 9 ,eine Funktion erfiillt“, nicht bedeutet,
dass es ,eingeschaltet” ist. Nach der Richtli-
nie ,erfillt” eine genetische Information ,ihre
Funktion®, wenn sie i) sich in einem lebenden
Material befindet, dem sie angehort, ii) bei
der Reproduktion des lebenden Materials

8 — Entschliefung des Européischen Parlaments vom 26. Okto-
ber 2005 iiber die Patente fiir biotechnologische Erfindungen
(ABL C272E, S. 440, Randnr. 5).

9 — Es handelt sich um eine vor allem im Arzneimittelsektor
typische Praxis. Da namlich ein Verfahren zur Behandlung
als solches nicht patentierbar ist (vgl. z. B. Art. 53 des Euro-
péischen Patentiibereinkommens, unterzeichnet in Miin-
chen am 5. Oktober 1973, in der Fassung von 2000), wurde
zum Schutz der Interessen der im Sektor der medizinischen
Forschung téitigen Unternehmen die Patentierbarkeit eines
bereits bekannten Erzeugnisses bejaht, soweit es auf eine
neue Nutzung gerichtet ist (vgl. Grofie Beschwerdekam-
mer des Europaischen Patentamts, Entscheidungen vom 5.
Dezember 1984, G 1/83, G 5/83 und G 6/83, Bayer u. a.).
Derselbe Ansatz wurde im Ubrigen auch auflerhalb des
pharmazeutischen Bereichs verfolgt (vgl. Grofie Beschwer-
dekammer des Européischen Patentamts, Entscheidung vom
11. Dezember 1989, G 2/88, Mobil).
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tibertragen wird und iii) stdndig oder unter
bestimmten Umsténden die Funktion ausiibt,
fiir die sie patentiert wurde.

38. Im Ubrigen ist die in der vorstehenden
Nummer dargelegte Spezifizierung im vorlie-
genden Fall ohnehin unerheblich, da unstrei-
tig die betreffende Gensequenz in der RR-So-
jabohnenpflanze stindig ,eingeschaltet” ist.

C — Zum Riickstandscharakter der im Mehl
enthaltenen DNA

39. Als eine Alternative zu der Losung, die
ich in den vorstehenden Nummern dargelegt
habe, kommt die Annahme in Betracht, dass
im Sojamehl die DNA, die Gegenstand des
Patents ist, ein blofler Ruckstand ist, der in
Spuren vorhanden ist und somit nicht schutz-
bediirftig ist. Aus dieser Sicht hatte die Klage
von Monsanto in Wirklichkeit das Mehl zum
Gegenstand, nicht aber die Gensequenz. Der
sKlassische” Schutz der Sequenz als solcher,
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auf den sich Monsanto beruft, wire nur ein
Vorwand.

40. Diese Losung wire jedoch nicht prak-
tikabel. In der Richtlinie gibt es keine ,De-
minimis“-Bestimmung, die den Schutz fiir
Gensequenzen, die nur in unterschiedlichen
(und/oder stark reduzierten) Mengen in ei-
nem aus biologischem Material hergestell-
ten Erzeugnis vorhanden sind, beschrinkt
oder ausschliefit . Mit anderen Worten, die
Entscheidung fiir eine solche Auslegung lie-
fe darauf hinaus, ein quantitatives Beurtei-
lungskriterium einzufithren (welches wire
der Schwellenwert?), das es in der Richtlinie
nicht gibt und das letztlich die Gefahr einer
wachsenden Unsicherheit mit sich brichte.
Die Beschrinkung des Schutzes der Gense-
quenzen auf den Zweck, fiir den sie patentiert
wurden, ist meines Erachtens in jeder Hin-
sicht als Losung vorzuziehen.

D — Beantwortung der ersten Vorlagefrage

41. Demzufolge schlage ich dem Gerichtshof
im Anschluss an meine Untersuchung der

10 — Vgl. in diesem Sinne Entscheidung der Gerichte des
Vereinigten Konigreichs vom 10. Oktober 2007, die in
einem Verfahren, das mit dem jetzt beim vorlegenden
Gericht anhingigen Verfahren identisch ist, Monsanto
die Moglichkeit abgesprochen haben, die Einfuhr von
Sojamehl aus Argentinien zu stoppen, Monsanto/Cargill
(2007) EWHC 2257 (Pat) (Randnr. 89). In jenem Fall wurde
der Antrag von Monsanto aufgrund von Erwigungen
zuriickgewiesen, die die Erweiterung des Patentanspruchs
betrafen.

ersten Vorlagefrage vor, diese dahin zu be-
antworten, dass nach dem System der Richt-
linie der Schutz, der einem Patent fiir eine
Gensequenz garantiert wird, auf die Fille be-
schrankt ist, in denen die genetische Informa-
tion gegenwirtig die im Patent beschriebenen
Funktionen erfillt. Dies gilt sowohl fiir den
Schutz der Sequenz als solcher als auch fiir
den Schutz des Materials, in dem sie enthal-
ten ist.

V — Zur zweiten Vorlagefrage

42. Mit der zweiten Vorlagefrage mochte das
vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen,
ob die Richtlinie einer nationalen Rechtsvor-
schrift entgegensteht, die fiir biotechnolo-
gische Erfindungen einen Schutz bietet, der
tiber den der Richtlinie hinausgeht.

43. Mit anderen Worten ist zu priifen, ob
die Richtlinie firr die Patente im biotechno-
logischen Bereich eine abschlieflende Rege-
lung oder Mindestregelung enthlt. Im ersten
Fall wire eine nationale Rechtsvorschrift,
die einen Schutz gewéhren wiirde, der iiber
den der Richtlinie hinausginge, rechtswid-
rig, wihrend sie im zweiten Fall zuléssig sein
konnte.
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44. Der Frage liegt natiirlich als Pramisse
zugrunde, dass die nationale Regelung dem
Patentinhaber einen Schutz gewihrt, der
tatsdchlich weiter ist als der von der Richt-
linie vorgegebene. Es handelt sich um einen
Aspekt, den das nationale Gericht zu priifen
hat. Daher muss diese Pramisse hier akzep-
tiert werden, obwohl im vorliegenden Fall
die niederlédndische Rechtsvorschrift mit der
Richtlinie — auch im Hinblick auf die sprach-
liche Formulierung — offensichtlich iden-
tisch ist und folglich schwer zu erkennen ist,
inwiefern ein weiter gehender Schutz vorlie-
gen soll.

45. Auch in Bezug auf die zweite Frage steht
Monsanto gegeniiber den iibrigen Beteilig-
ten, die Erkldrungen abgegeben haben, allein
da. Wiahrend ndmlich Monsanto ausfiihrt,
die Richtlinie kénne nicht in jedem Fall die
Freiheit des nationalen Gesetzgebers in dem
hier relevanten speziellen Punkt beschnei-
den, neigen alle anderen Beteiligten dazu, der
Richtlinie den Charakter einer abschliefien-
den Regelung zuzuweisen.

46. Zunichst ist in einer Vorbemerkung da-
rauf hinzuweisen, dass die in der Richtlinie
enthaltene Regelung iiber die Patente im bio-
technologischen Bereich ganz offensichtlich
unvollstindig ist. Es gibt verschiedene As-
pekte des Gebiets, die dem nationalen Ge-
setzgeber iiberlassen bleiben. Im Ubrigen ist
insofern auch die achte Begriindungserwa-
gung eindeutig, die die Rolle (und die zentrale
Stellung) des nationalen Rechts betont.

I - 6782

47. Der Umstand, dass die Regelung nicht
vollstindig ist, bedeutet jedoch nicht, dass
sie nicht erschopfend ist. Es ist ndmlich sehr
wohl méglich, dass sich eine Rechtsvorschrift
der Union nicht mit allen Aspekten eines be-
stimmten Sektors befasst, jedoch auf den von
ihr erfassten Gebieten eine erschépfende Re-
gelung darstellt. In diesem Fall wire die Frei-
heit der nationalen Gesetzgeber allein auf die
Bereiche beschrinkt, in denen der Gesetzge-
ber der Union nicht tétig geworden ist'’.

48. Die Situation beziiglich der Patente im
biotechnologischen Bereich entspricht daher
genau dem vorstehend beschriebenen Fall.
Die in der Richtlinie enthaltene Regelung ist
nicht vollstidndig, muss jedoch als erschop-
fend auf den von ihr erfassten Gebieten an-
gesehen werden, was zur Folge hat, dass eine
nationale Rechtsvorschrift in diesen Gebieten
kein hoheres Schutzniveau fir die Patente
vorsehen kann als das der Richtlinie.

49. Die Griinde fiir diese Auslegung sind
zahlreich.

50. Zum einen ist das Hauptziel der
Richtlinie die Férderung des Marktes und des
Wettbewerbs, unbeschadet der Wahrung und

11 — Vgl. Urteil vom 25. April 2002, Kommission/Frankreich,
C-52/00 (Slg. 2002, I-3827, Randnr. 19).



MONSANTO TECHNOLOGY

des Schutzes der Investitionen der Patentin-
haber. Dies ergibt sich sowohl aus der Rechts-
grundlage der Richtlinie (damals Art. 100a
des Vertrags, der dem jetzigen Art. 114 AEUV
entspricht), als auch aus der Richtlinie selbst
(vgl. z. B. funfte Begriindungserwagung). Es
versteht sich, dass es diesem Ziel zuwiderlau-
fen konnte, wiirde man dem Patentinhaber
besonders weitgehende Rechte einrdumen,
denn ein Patent stellt per definitionem eine
Beschriankung der wirtschaftlichen Freiheit
dar '

51. Ferner zeigt der Wortlaut mehrerer Er-
wigungsgriinde der Richtlinie (insbesondere
der Erwégungsgriinde 3, 5, 6 und 7) deutlich,
dass die Hauptsorge des Gesetzgebers nicht
so sehr dahin ging, den Schutz der biotech-
nologischen Erfindungen zu verstirken, als
zu verhindern, dass die bestehenden ein-
schlagigen Unterschiede in den Rechtsvor-
schriften den Handelsverkehr innerhalb der
Union negativ beeinflussen konnten. Es liegt
auf der Hand, dass die Auslegung der Richt-
linie als eine Mindestharmonisierungsregel
mit der sich daraus ergebenden Moglichkeit,
dass zwischen den Mitgliedstaaten erhebli-
che Unterschiede in den Rechtsvorschriften
bestehen, diesem grundlegenden Ziel zuwi-
derlaufen wiirde. Die Existenz unterschiedli-
cher Schutzniveaus innerhalb der Union fiir
ein und dasselbe Patent wire fiir die Patent-
inhaber letztlich ein Nachteil und eine Quelle
der Unsicherheit.

12 — Vgl. fiir einen dhnlichen Fall Urteil vom 15. September
2005, Cindu Chemicals u. a., C-281/03 und C-282/03 (Slg.
2005, I-8069, Randnrn. 39 bis 44).

52. Auflerdem enthélt die Richtlinie keinen
ausdriicklichen Hinweis, der den Schluss
zuliefle, dass es den Mitgliedstaaten unbe-
nommen ist, einen weiter gehenden Schutz
als den von der Richtlinie vorgesehenen ein-
zurdumen. In den Normen der Mindesthar-
monisierung ist oftmals eine derartige Klau-
sel enthalten, wie vor allem die Regierung des
Vereinigten Konigreichs in ihren schriftlichen
Erkldrungen zutreffend ausgefiihrt hat ™.

53. Im Ubrigen sollen die Richtlinien, die
eine Mindestharmonisierung vorschrieben,
typischerweise einen Schutz gewdhrleisten,
der zuvor nicht existierte. Hier dagegen lag
das Problem, das der Gesetzgeber l6sen oder
zumindest abmildern wollte, in den Unter-
schieden, die zwischen den einschlédgigen na-
tionalen Rechtsordnungen bestanden .

54. Ich mochte dariiber hinaus abschlie-
flend einen wichtigen Aspekt hervorheben.

13 — Vgl. z. B. Art. 8 der Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom
20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im
Falle von auflerhalb von Geschiftsrdumen geschlossenen
Vertrigen (ABL L 372, S. 31) und Art. 5 der Richtlinie
98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber Massenentlas-
sungen (ABL L 225, S. 16). Vgl. auch Urteil Kommission/
Frankreich (oben in Fn. 11 angefiihrt, Randnr. 18).

14 — Vgl. auch Urteil vom 9. Oktober 2001, Niederlande/Par-
lament und Rat, C-377/98 (Slg. 2001, 1-7079, Randnr. 16).
Vgl. auch Randnr. 25 dieses Urteils, wo der Gerichtshof
die Auffassung vertritt, dass die Richtlinie im nationalen
Recht einige ,Klarstellungen® vornimmt und ,,Ausnahmen”
vorsieht. Auch dies ist schwer mit einer Mindestharmo-
nisierungsrichtlinie vereinbar, die sich gewohnlich auf die
Festsetzung eines Mindestschutzes beschrinkt und im
Ubrigen den Mitgliedstaaten freie Hand lasst.
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Allgemein ist im Patentrecht der Gedanke
einer Mindestharmonisierung in der Praxis
kaum umsetzbar. In der Regel ndmlich wer-
den die Mindestharmonisierungsvorschrif-
ten in Zusammenhéngen erlassen, in denen
bestimmte Personen im Verhiltnis zu an-
deren eindeutig schwicher oder unterlegen
sind. Als typische Beispiele sind die bereits
erwdhnten Fille vorstellbar, in denen Ver-
braucher Vertridge im Fernabsatz schlieflen
oder Arbeitnehmer von Massenentlassungen
betroffen sind . In diesen Fillen ist klar, in
welche Richtung der eventuell weiter gehen-
de Schutz gehen konnte: Er kénnte nur zu-
gunsten der Schwécheren bestehen.

55. Im Patentrecht dagegen fehlt es an die-
ser Eindeutigkeit. Der ,Tauschcharakter” des
Patents, namlich der eines ausschlieflichen
Rechts, das als Gegenleistung fiir die Offen-
legung von Informationen und Wissen sei-
tens des Erfinders eingerdumt wird, bewirkt,
dass es niemanden gibt, der ,schwicher”
oder ,schutzwiirdiger” ist. Das Patent ist per
definitionem ein Rechtsinstrument, das den
Ausgleich zwischen zwei widerstreitenden
Interessen erreichen soll, namlich zwischen
dem Interesse an der Offenlegung und am
Fortschritt der Erkenntnis einerseits und dem
an der Forderung der Investitionen und der
Kreativitit andererseits. Es steht daher tiber-
haupt nicht fest, in welche Richtung die nati-
onale Regelung mit einem ,weiter gehenden
Schutz“ gehen konnte, wenn die Richtlinie
dahin zu verstehen sein sollte, dass sie einen
Mindestschutz bezweckt, ndmlich, ob sie den
Patentinhaber oder den freien Austausch der
Ideen (oder der Waren) begiinstigen wiirde.

15 — Vgl. Fn. 13.
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56. Alles in allem schlage ich dem Gerichts-
hof vor, die zweite Vorlagefrage dahin zu be-
antworten, dass die Richtlinie auf den von ihr
erfassten Gebieten eine abschlieflende Rege-
lung des Schutzes darstellt, der im Gebiet der
Union einer biotechnologischen Erfindung
eingerdumt wird. Sie steht daher einer nati-
onalen Rechtsvorschrift entgegen, die den
biotechnologischen Erfindungen einen wei-
ter gehenden Schutz als den in der Richtlinie
vorgesehenen einrdumt.

VI — Zur dritten Vorlagefrage

57. Mit der dritten Vorlagefrage mochte das
vorlegende Gericht vom Gerichtshof wis-
sen, wie ein Patent, das vor Inkrafttreten der
Richtlinie erteilt wurde und durch einen wei-
ter gehenden Schutz als den von der Richt-
linie vorgesehenen gekennzeichnet ist, nach
Inkrafttreten der Richtlinie zu behandeln ist.

58. Auch in diesem Fall vertritt nur Monsan-
to die Auffassung, dass der Zeitpunkt der Pa-
tenterteilung fiir die Festlegung des Schutz-
bereichs relevant sein konne. Dies erfolgt im
Rahmen einer Argumentation, die hilfsweise
fiir den Fall vorgetragen wird, dass der Ge-
richtshof der Auffassung von Monsanto zu
den vorhergehenden Fragen nicht folgen
sollte.
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59. Die Beantwortung der Frage bedarf zwei-
er Vorbemerkungen.

60. Erstens ist wie bei der zweiten Frage,
auch wenn dies nicht deutlich ausgewiesen
ist, davon auszugehen, dass das Patent zum
Zeitpunkt seiner Erteilung tatsdchlich eine
Tragweite hatte, die weiter als die nach der
Auslegung der Richtlinie war.

61. Zweitens ist die Frage, auch wenn sie eher
allgemein gefasst ist, im Kontext des spezifi-
schen nationalen Verfahrens zu verstehen,
das vor dem vorlegenden Gericht anhingig
ist. Sie ist mit anderen Worten dahin zu ver-
stehen, dass sie einen Fall erfasst, der die ge-
nau festgelegten Merkmale des Rechtsstreits
zwischen Monsanto, der Inhaberin des eu-
ropdischen Patents fiir die Gensequenz be-
ziiglich der RR-Sojabohne, und bestimmten
Unternehmen aufweist, die Sojamehl aus Ar-
gentinien in die Niederlande einfiihren.

62. Aus der soeben dargelegten zweiten Be-
merkung ergibt sich ein sehr wichtiger Ge-
sichtspunkt. Was Monsanto begehrt, ist nicht
nur der Patentschutz, der den Patentansprii-
chen in der Patentanmeldung firr die die
RR-Sojabohne kennzeichnende Gensequenz
entspricht. Die Patentanspriiche beziehen
sich ndmlich auf die Gensequenz, die dem
Glyphosat Resistenz verleihen soll. Es besteht
jedoch kein Zweifel, dass die Sequenz, soweit

sie die genannte Resistenz gewihrleistet (und
damit ihre Funktion ausiibt), schutzwiirdig
im Sinne der Richtlinie ist.

63. Im vorliegenden Fall jedoch macht Mon-
santo den Schutz auch fiir die Sequenz gel-
tend, die die Funktion nicht ausiibt und als
Riickstand in ein totes Material (das Mehl)
Eingang gefunden hat. Sollte daher der Ge-
richtshof feststellen, dass der Zeitpunkt der
Patenterteilung fiir die Festlegung des Schut-
zes, der dem Patent aufgrund der Richtlinie zu
gewihren ist, unerheblich ist, wére jedenfalls
der Schutz des Gegenstands der Patentan-
spriiche (die Sequenz mit einer bestimmten
Wirkung) nicht einzuschréinken. Zu dndern
wire nur die Ausdehnung des ,zusitzlichen”
Patentschutzes.

64. Meines Erachtens ist der Zeitpunkt der
Patenterteilung im vorliegenden Fall als un-
erheblich anzusehen. Wie schon bei den vor-
hergehenden Vorlagefragen kann auch in die-
sem Fall in der Richtlinie keine ausdriickliche
und eindeutige Antwort gefunden werden. Es
gibt jedoch verschiedene Hinweise, die fiir
ein solches Verstidndnis sprechen.

65. Erstens enthilt die Richtlinie keine Uber-
gangsbestimmungen. Hitte der Gesetzgeber
die Stellung der etwa bereits bestehenden
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Patente erhalten wollen, hitte er wahrschein-
lich besondere Bestimmungen in die Rechts-
vorschrift aufgenommen.

66. Zweitens ist an die stindige Rechtspre-
chung des Gerichtshofs zu erinnern, wonach
die Pflicht, das nationale Recht im Einklang
mit dem Recht der Union auszulegen, auch
die einschldgigen nationalen Bestimmungen
betriftt, die bereits vor denen der Union be-
standen '°. Auflerdem geht es nicht um einen
Bereich, in dem die mogliche konforme Aus-
legung frither ergangener Rechtsvorschriften
Folgen fiir die strafrechtliche Verantwortlich-
keit haben konnte. Wire es namlich so, wiir-
de es sich um ein wahrscheinlich unzuléssiges
hermeneutisches Vorgehen handeln V.

67. Drittens schliefSlich muss man sich vor
Augen halten, dass, wie oben dargelegt, die
Richtlinie hauptséchlich mit dem Ziel erlas-
sen wurde, den Markt und den Wettbewerb
im Gebiet der Union zu fordern. In diesem
Zusammenhang erscheint eine Auslegung
der Richtlinie problematisch, die eine unter-
schiedliche Auslegung der Patente je nach
dem Zeitpunkt der Erteilung erlaubt. Ein
solches Verstiandnis der Rechtsvorschrift lie-
fe namlich darauf hinaus, dass fiir den freien
Warenverkehr und die Verwirklichung eines

16 — Vgl. Urteile vom 13. November 1990, Marleasing, C-106/89
(Slg. 1990, 1-4135, Randnr. 8), vom 4. Juli 2006, Adeneler
u. a., C-212/04 (Slg. 2006, 1-6057, Randnr. 108), und vom
24. Juni 2008, Commune de Mesquer, C-188/07 (Slg. 2008,
1-4501, Randnr. 84).

17 — Vgl. Urteil vom 16. Juni 2005, Pupino, C-105/03 (Slg. 2005,
1-5285, Randnr. 45).
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funktionierenden Binnenmarkts in dem Sek-
tor erhebliche Probleme entstehen wiirden.
Insbesondere wire die Rechtssicherheit stark
eingeschréankt, wenn die genaue Tragweite ei-
nes Patents nicht nach dem Patentanspruch,
fur den das Patent erteilt wurde, zu bestim-
men wire, sondern nach dem Zeitpunkt, zu
dem das Patent erteilt wurde. Da ein solches
etwaiges ,extensives“ Verstindnis allenfalls
eine Besonderheit der Rechtsordnung von
nur einigen Mitgliedstaaten ist, liefe die Be-
jahung der Rechtméfligkeit nach Mafigabe
der Richtlinie darauf hinaus, dass die in den
verschiedenen Mitgliedstaaten bestehenden
Unterschiede zwischen den Schutzniveaus
noch fir viele Jahre fortbestehen wiirden,
namlich bis zum Ablauf der bei Inkrafttreten
der Richtlinie giiltigen Patente.

68. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor,
die dritte Vorlagefrage dahin zu beantworten,
dass der Umstand, dass ein Patent vor dem
Inkrafttreten der Richtlinie erteilt wurde, kei-
nen Einfluss auf die Beantwortung der vor-
hergehenden Vorlagefragen hat.

VII — Zur vierten Vorlagefrage

69. Mit der vierten Frage wird der Gerichts-
hof um Auskunft ersucht, ob bei der Beant-
wortung der drei vorhergehenden Fragen das
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TRIPS-Ubereinkommen von Bedeutung ist,
insbesondere dessen Art. 27 und 30.

70. Schon hier sei gesagt, dass ich die in-
soweit von allen Beteiligten mit Ausnahme
von Monsanto vertretene Auffassung teile,
wonach das TRIPS-Ubereinkommen die
Antwort auf die ersten drei Fragen in keiner
Weise dndern kann. Insbesondere steht die
von mir vorgeschlagene Auslegung nicht in
Widerspruch zum Inhalt der genannten Be-
stimmungen des TRIPS-Ubereinkommens.

71. Vorab ist jedenfalls daran zu erinnern,
dass Art. 1 der Richtlinie die Verpflichtungen
der Mitgliedstaaten aus dem TRIPS-Uberein-
kommen ausdriicklich unberiihrt lasst. Der
Gesetzgeber hat folglich entschieden, dass
die Richtlinie keine Aspekte der Unverein-
barkeit mit dem betreffenden internationalen
Ubereinkommen aufweist. Jedenfalls fiihrt
die ausdriickliche Schutzklausel des Art. 1
dazu, dass einem Mitgliedstaat kein Verstof3
gegen die Richtlinie vorgeworfen werden
kann, wenn sein Verhalten darauf abzielt, die
im Rahmen des TRIPS-Ubereinkommens
tibernommenen Verpflichtungen zu erfiillen.

72. Es ist klar, dass in diesem Zusammen-
hang das effizienteste Auslegungsinstrument,
um etwaige Widerspriiche zwischen der
Richtlinie und dem TRIPS-Ubereinkommen
zu verhindern, darin besteht, die Erstere so

weit wie moglich dahin auszulegen, dass sie
mit den Bestimmungen des Letzteren im Ein-
klang steht. Ganz allgemein ist im Ubrigen
daran zu erinnern, dass die Rechtsprechung
des Gerichtshofs zum einen die Moglichkeit
verneint, die Rechtméfligkeit einer Rechts-
vorschrift der Union im Licht der WTO-
Ubereinkiinfte zu priifen’!, zum anderen
aber die Notwendigkeit bestdtigt, etwaige
Widerspriiche gerade mit Hilfe des Grund-
satzes der gemeinschaftsrechtskonformen
Auslegung zu verhindern *.

73. Es ist daher zu fragen, ob die von mir in
den vorhergehenden Nummern vorgeschla-
gene Auslegung im Widerspruch zu den Be-
stimmungen des TRIPS-Ubereinkommens
stehen kann. Meines Erachtens besteht ein
solcher Widerspruch nicht.

74. Im Rahmen der Bestimmungen des
TRIPS-Ubereinkommens spricht nichts ge-
gen einen funktionsgebundenen Schutz der
Patente an Gensequenzen.

75. Insbesondere Art. 27 des TRIPS-Uber-
einkommens befasst sich ausschliefSlich mit
der Patentierbarkeit. Im vorliegenden Fall
stellt sich die Frage der Patentierbarkeit nicht,

18 — Der Gerichtshof hat festgestellt, dass es fiir die Priifung
der Rechtmifigkeit einer Handlung der Union anhand
einer WTO-Ubereinkunft erforderlich ist, dass die Union
,eine bestimmte, im Rahmen der WTO iibernommene
Verpflichtung umsetzt oder ... die [Handlung der Union]
ausdriicklich auf spezielle Bestimmungen der WTO-Uber-
einkiinfte verweist“ (Urteil vom 30. September 2003, Biret
& Cie/Rat, C-94/02 P, Slg. 2003, I-10565, Randnrn. 55 und
56 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

19 — Vgl. Urteile vom 14. Dezember 2000, Dior u. a., C-300/98
und C-392/98 (Slg. 2000, I-11307, Randnr. 47), und vom 11.
September 2007, Merck Genéricos — Produtos Farmacéu-
ticos, C-431/05 (Slg. 2007, I-7001, Randnr. 35).
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da Monsanto unbestritten das — von ihr tat-
sdchlich ausgeiibte — Recht auf Erwerb von
Schutzrechten fiir die Gensequenz zusteht,
die dem Soja die Resistenz gegen Glyphosat
verleiht. Die Frage, iiber die die Beteiligen
nicht einig sind, betrifft dagegen ausschlief3-
lich die Reichweite des Schutzes, der der Er-
findung zu gewéhren ist.

76. Probleme wirft auch nicht die Frage der
Vereinbarkeit mit Art. 30 auf, der die mog-
lichen Ausnahmen von den Rechten des Pa-
tentinhabers betriftt. Die Einrdumung eines
funktionsgebundenen Schutzes bedeutet
namlich nicht, dass Ausnahmen vom Schutz-
bereich eines Patents vorgesehen werden. Re-
striktiv definiert wird dagegen die Tragweite
des Rechts, das fiir andere Nutzungen als die
in der Patentanmeldung angegebenen nicht
anerkannt wird. Im Rahmen des TRIPS-
Ubereinkommens gibt es keinen Anhalts-
punkt, der verlangen wiirde, den Gensequen-
zen einen ,absoluten Schutz einzurdumen,
d. h. in Bezug auf alle méglichen, auch unvor-
hergesehenen und zukiinftigen Nutzungen.

77. Auch wenn man im Ubrigen gegen jede
Vernunft davon ausgehen wollte, dass ein
funktionsgebundener Schutz der Patente an
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Gensequenzen eine Beschrinkung der Trag-
weite eines Patents im Sinne von Art. 30 des
TRIPS-Ubereinkommens darstellt, so wire
diese Beschriankung gleichwohl ohne Weite-
res zulissig. Art. 30 des TRIPS-Ubereinkom-
mens verlangt ndmlich, dass die Ausnahmen
»begrenzt” sind und eine ,normale Verwer-
tung” der Erfindung nicht behindern. Wird
der Schutz einer Gensequenz auf die Nut-
zungen beschrinkt, fir die die Gensequenz
patentiert wurde, so wird dadurch sicherlich
nicht die normale Verwertung der Erfindung
behindert, d. h. die Verwertung, die in der Pa-
tentanmeldung beschrieben ist. Vom Schutz
werden ndmlich per definitionem nur etwaige
zukiinftige und unvorhersehbare Nutzungen
(die jedoch vom Inhaber des ersten Patents
patentiert werden konnten, falls es seine Ent-
deckung ist) oder, wie im vorliegenden Fall,
Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Ver-
arbeitung des urspriinglichen Erzeugnisses
ausgenommen, in deren Rahmen die Gense-
quenz keine Funktion mehr erfillt.

78. Ich schlage daher vor, die vierte Vorlage-
frage dahin zu beantworten, dass die Bestim-
mungen des TRIPS-Ubereinkommens nicht
im Widerspruch zu der Richtlinie stehen, wie
sie in den Antworten auf die vorhergehenden
Vorlagefragen ausgelegt worden ist.
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VIII — Ergebnis

79. Auf der Grundlage der vorstehenden Ausfithrungen schlage ich dem Gerichtshof
vor, die Fragen der Rechtbank ‘s-Gravenhage wie folgt zu beantworten:

Nach dem System der Richtlinie 98/44/EG des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 6. Juli 1998 iiber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen
ist der Schutz, der einem Patent fiir eine Gensequenz garantiert wird, auf die Fille
beschrénkt, in denen die genetische Information gegenwirtig die im Patent beschrie-
benen Funktionen erfiillt. Dies gilt sowohl fiir den Schutz der Sequenz als solcher als
auch fiir den Schutz des Materials, in dem sie enthalten ist.

Die Richtlinie stellt auf den von ihr erfassten Gebieten eine abschlieflende Regelung
des Schutzes dar, der im Gebiet der Union einer biotechnologischen Erfindung einge-
rdumt wird. Sie steht daher einer nationalen Rechtsvorschrift entgegen, die den bio-
technologischen Erfindungen einen weiter gehenden Schutz als den in der Richtlinie
vorgesehenen einrdumt.

Der Umstand, dass ein Patent vor dem Inkrafttreten der Richtlinie erteilt wurde, hat
keinen Einfluss auf die Beantwortung der vorhergehenden Vorlagefragen.

Die Bestimmungen des TRIPS-Ubereinkommens stehen nicht im Widerspruch
zu der Richtlinie, wie sie in den Antworten auf die vorhergehenden Vorlagefragen
ausgelegt worden ist.
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