2010. 07. 06-1 ITELET — C-428/08. SZ. UGY
A BIROSAG ITELETE (nagytanics)
2010. julius 6.*

A C-428/08. sz. tigyben,

az EK 234. cikk alapjan benyujtott el6zetes dontéshozatal iranti kérelem targyaban,
amelyet a Rechtbank s-Gravenhage (Hollandia) a Birésaghoz 2008. szeptember 29-én
érkezett, 2008. szeptember 24-i hatarozataval terjesztett el6 az el6tte

a Monsanto Technology LLC

és

a Cefetra BV,

a Cefetra Feed Service BV,

a Cefetra Futures BV,

* Az eljaras nyelve: holland.
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MONSANTO TECHNOLOGY

az Alfred C. Toepfer International GmbH,

kozott,

az argentin allam

részvételével

folyamatban 1év6 eljarasban,

A BIROSAG (nagytanacs),

tagjai: V. Skouriselnok, A. Tizzano, K. Lenaerts, ].-C. Bonichot, E. Levits tanacselnokok,
A. Borg Barthet, ]. Malenovsky, U. Lohmus és L. Bay Larsen (el6add) birak,

fétanacsnok: P. Mengozzi,
hivatalvezetd: M. Ferreira f6tanacsos,

tekintettel az irasbeli szakaszra és a 2009. december 15-i targyalasra

figyelembe véve a kovetkez6k altal elGterjesztett észrevételeket:

— a Monsanto Technology LLC képviseletében W.A. Hoyng és F. W.E. Eijsvogels
advocaten,
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— aCefetraBV,a Cefetra Feed Service BV, a Cefetra Futures BV és az Alfred C. Toepfer
International GmbH képviseletében J.]. Allen és H. M. H. Speyart van Woerden
advocaten,

— az argentin allam képviseletében B. Remiche tigyvéd, M. Roosen és V. Cassiers
advocaten,

— az olasz kormény képviseletében I. Bruni, meghatalmazotti mindségben, segitdje:
D. Del Gaizo avvocato dello Stato,

— a holland kormény képviseletében C. Wissels és M. de Grave, meghatalmazotti
mindségben,

— aportugdl kormany képviseletében L. Inez Fernandes, meghatalmazotti minéségben,

— az Egyesiilt Kirdlysig Korménya képviseletében S. Ossowski, meghatalmazotti
mindségben,

— az Eurdpai Bizottsag képviseletében H. Kramer és W. Wils, meghatalmazotti mi-
néségben,

I - 6792



MONSANTO TECHNOLOGY

a f6tandcsnok inditvanydnak a 2010. mdrcius 9-i targyaldson tortént meghallgatdsat
kovetden,

meghozta a kovetkez6

itéletet

Az el6zetes dontéshozatal iranti kérelem a biotechnolégiai taldlmanyok jogi oltalma-
ol sz616, 1998. julius 6-i 98/44/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (HL L 213,
13. o.; magyar nyelvi kiillonkiadds 13. fejezet, 20. kotet, 395. o.; a tovabbiakban: irany-
elv) 9. cikkének értelmezésére vonatkozik.

E kérelmet két jogvita keretében terjesztették els: egyfel6l a Monsanto Technology
LLC (a tovdbbiakban: Monsanto) és — a beavatkoz6 argentin dllam altal timogatott —
Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV (a tovibbiakban egyiitt:
Cefetra) kozott, mésfel6l a Monsanto és a Vopak Agencies Rotterdam BV (a tovabbi-
akban: Vopak) és az Alfred C. Toepfer International GmbH (a tovabbiakban: Toepfer)
kozott folyamatban 1évé jogvita keretében, amelynek tirgya az Argentinabdl szarma-
26 szdjaliszt Eurdpai Kozosségbe irdnyuld, 2005. és 2006. évi importja.
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Jogi hattér

A nemzetkozi jog

A Kereskedelmi Vildgszervezetet (WTO) létrehozd, 1994. 4prilis 15-én Marrakeshben
megkotott — a tobboldala targyaldsok uruguayi forduléjan (1986—1994) elért megal-
lapodasoknak a Ko6zosség nevében a hataskorébe tartozé tigyek tekintetében torté-
né megkotésérdl szo6l6, 1994. december 22-i 94/800/EK tandcsi hatarozattal jévaha-
gyott — egyezmény 1. C) mellékletét képezd, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi
vonatkozasairdl sz6lé megéllapodds 27. cikke (HL L 336., 1. o.; magyar nyelvi{i kii-
lonkiadds 11. fejezet, 21. kotet, 80. o.; a tovdbbiakban: TRIPs Megallapodas) lényegé-
ben a kovetkez6képpen rendelkezik a ,Szabadalmazhat6 taldlméany” cim alatt az elsé
bekezdésében:

— atechnika barmely teriiletén létrehozott, akar termékre, akar eljarasra vonatkozé
barmely taldlmény szabadalmazhato, feltéve, hogy uj, feltaldléi tevékenységen ala-
pul és iparilag alkalmazhaté;

— aszabadalmi jogok gyakorldsa fiiggetlen a feltalalds helyétdl, a miiszaki teriilett6l
és attol, hogy a terméket importaljdk vagy belfoldon allitjak eld.

E megillapodas ,Kivételek a jogok hatdlya alol” cimd 30. cikke kifejti, hogy a tagok
rendelkezhetnek a szabadalombdl eredd kizdrdlagos jogok hatélya al6l meghatarozott
kivételekrdl, feltéve, hogy az ilyen kivételek nem ésszertitleniil ellentétesek a szabada-
lom szokdsos hasznositdsaval és nem sértik aranytalanul a szabadalmas jogos érdeke-
it, figyelembe véve harmadik felek jogos érdekeit is.
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Az unids jog

Az irdnyelv 1. cikke gy rendelkezik, hogy a biotechnoldgiai taldlmanyokat a tagal-
lamok a nemzeti szabadalmi jog alapjan részesitik oltalomban, és amennyiben sziik-
séges, az emlitett irdnyelv rendelkezéseinek figyelembevétele érdekében maddositjak
nemzeti szabédlyozasukat. Hozzafizi, hogy az irdnyelv nem érinti a tagallamoknak
tobbek kozott a TRIPs Megallapoddsban vallalt kotelezettségeit.

Az irdnyelv 2. cikke ugy hatdrozza meg a biolégiai anyagot, mint barmely olyan — ge-
netikai informdaciét tartalmaz6 — anyag, amely dnmagédban képes a szaporoddsra,
vagy bioldgiai rendszerben szaporithato.

Az iranyelv 3. cikke akként rendelkezik, hogy az 4j, feltaldl6i tevékenységen alapuld és
iparilag alkalmazhat¢ taldlméany szabadalmazhat6 akkor is, ha bioldgiai anyagbdl allé
vagy azt tartalmazo termékre, vagy olyan eljarasra vonatkozik, amelynek révén biolé-
giai anyagot éllitanak el6, dolgoznak fel vagy alkalmaznak. Kifejti, hogy taldlmanynak
mingsiilhet a természetes kornyezetébdl izoldlt vagy miszaki eljardssal eléallitott bi-
oldgiai anyag akkor is, ha a természetben kordbban mar el6fordult.

Az iranyelv (22) preambulumbekezdése kiemeli, hogy a gének szekvencidinak és rész-
szekvencidinak szabadalmazhatéségaval kapcsolatos vita még nem zérult le. Megdl-
lapitja, hogy az olyan taldlmdnyok szabadalmi oltalomban részesitése esetében, ame-
lyek valamely gén szekvencidjéra vagy részszekvencidjara vonatkoznak, ugyanazokat
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a szabadalmazhatdsagi feltételeket kell alkalmazni, mint a technika barmely més te-
rilletén, Ggymint az Gjdonsag, a feltaldléi tevékenység és az ipari alkalmazhatdsag.
Hozzateszi, hogy egy gén szekvencidjanak vagy részszekvencidjanak ipari alkalmaz-
hatésdgat benyujtaskor fel kell térni a szabadalmi bejelentésben.

Azirdnyelv (23) preambulumbekezdése értelmében 6nmagéban egy DNS-szekvencia —
funkcidjanak feltiintetése hianydban — nem tartalmaz semmiféle miiszaki informéci-
6t, és ebbdl kifolydlag nem szabadalmazhat6 talalmaény.

A (24) preambulumbekezdés megillapitja, hogy azokban az esetekben, amikor egy
gén szekvencidjat vagy részszekvencidjat egy protein vagy egy protein-0sszetevé els-
allitasara haszndaljak, a taldlmany akkor felel meg az ipari alkalmazhatésag kovetel-
ményének, ha pontosan meghatarozzak, hogy mely protein vagy protein-6sszetevét
allitjak el6, és annak mi a funkcidja.

Aziranyelv 5. cikkének (3) bekezdése, amelyet a ,,Szabadalmazhatdsig” cimd L. fejezet
tartalmaz, megkoveteli, hogy a gén szekvencidjanak vagy részszekvencidjanak ipari
alkalmazhatdsagat feltdrjak a szabadalmi bejelentésben.

A 9. cikk, amelyet ,Az oltalom terjedelme” cim II. fejezet tartalmaz, a kovetkezSkép-
pen rendelkezik:

»Ha a taladlmany targya genetikai informadciét tartalmazé vagy abbdl all6 termék, az
oltalom kiterjed [...] arra az anyagra is, amelyben a termék megtestesiil, illetve amely
a genetikai informaciot tartalmazza, és amelyben az ellatja funkci6jat”
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A nemzeti jog

Az 1995. évi a szabadalmakrdl sz616 torvény (Rijksoctrooiwet 1995, a tovabbiakban:
1995. évi torvény) 53. cikke a kovetkezéképpen rendelkezik:

ol

a)

.] a szabadalom annak jogosultjara kiillonosen az aldbbi kizarélagos jogokat ruhdzza:

a szabadalmaztatott terméknek az izemében vagy az {izeme szamara torténé el6-
allitasara, felhasznalasara, forgalomba hozatalara vagy tovabbértékesitésére, bér-
beadésara, értékesitésére vagy barmilyen e termékkel kapcsolatos kereskedelmi
tigyletet véghezvitelére vagy mds személyek részére torténé felkinalasara, impor-
talasara vagy készleten tartasara e célok valamelyike érdekében;

a szabadalmaztatott eljardsnak az tizemében vagy az lizeme szamdra torténé al-
kalmazasara, illetve a kozvetleniil ezen eljarassal eldallitott termék felhasznalasa-
ra, forgalomba hozataldra vagy tovabbértékesitésére, bérbeadésara, értékesitésé-
re, vagy barmilyen e termékkel kapcsolatos kereskedelmi tigyletet véghezvitelére
vagy mas személyek részére torténé felkindlasara, importélasira vagy készleten

tartdsara e célok valamelyike érdekében”

E torvény 53a. cikke ekképpen szdl:

»(1) Ha a taldlmany tdrgya olyan bioldgiai anyag, amelynek a taldlmany eredménye-

ként sajatos jellemzéi vannak, a kizarolagos jog minden olyan biolégiai anyagra ki-
terjed, amely szaporitds vagy tobbszorozés utjdn — azonos vagy eltér$ forméban — a
taldlmény targyat képezd bioldgiai anyagbdl szarmazik, és azzal azonos jellemzokkel
rendelkezik.
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(2) Ha a taldlmdny tdrgya olyan eljards, amellyel a taldlméany eredményeként sajatos
jellemzGékkel rendelkezé bioldgiai anyag allithaté eld, a kizardlagos jog kiterjed a taldl-
many targyat képezd eljarassal kozvetleniil el6allitott biolégiai anyagra, tovabbad arra
a bioldgiai anyagra is, amely szaporitds vagy tobbszorozés ttjan — azonos vagy elté-
r6 forméaban — a taldlmany targyat képezd eljarassal kozvetleniil elGéllitott bioldgiai
anyagbol szarmazik, és azzal azonos jellemzdkkel rendelkezik.

(3) Ha a taldlmdany targya genetikai informdciot tartalmazé vagy abbdl all6 termék, a
kizarélagos jog kiterjed [...] arra az anyagra is, amelyben a termék megtestesiil, illetve
amely a genetikai informdciét tartalmazza, és amelyben az ellatja funkciéjat”

Az alapeljaras és az el6zetes dontéshozatalra eldterjesztett kérdések

A Monsanto tarsasag az 1996. janius 19-én oltalomban részesitett EP 0 546 090. sz., a
glifozat tolerdns 5-enol-piruvil-sikimét-3-foszfatszintdz-szintézisre vonatkoz6 eurd-
pai szabadalom (a tovabbiakban: eurdpai szabadalom) jogosultja. Ezen eurépai szaba-
dalom tobbek kozott Hollandidra is kiterjed.

A glifozéat egy nem szelektiv gyomirt6 szer. A glifozat gatolja a n6vényekben megta-
lalhat6 5-enol-piruvil-sikimat-3-foszfatszintdz elnevezés(i (a tovabbiakban: EPSPS),
I. osztdlyd enzimet, amely fontos szerepet jitszik a novények novekedésében. A
glifozat hatdsara a névény elpusztul.

Az eurdpai szabadalom a glifozatra nem reagdld, I1. osztalyt EPSPS-enzimek osztalyat
irja le. Az ilyen enzimeket tartalmazé novények tulélik a glifozat alkalmazdsat, mig
korulottik a gyom elpusztul. A II. osztalyt EPSPS-enzimeket kédol6 géneket harom

I - 6798



18

19

20

21

MONSANTO TECHNOLOGY

killonb6z6 baktériumbdl izolaljdk. A Monsanto e géneket az dltala RR (,Roundup
Ready”) szdjababnak nevezett novény DNS-ébe oltotta. E beoltast kovetéen az RR-
széjababnovény CP4-EPSPS elnevezési II. osztalyd EPSPS-enzimet termel, amely el-
lendll a glifozatnak. gy a Roundup gyomirté szerrel szemben ellenallévé valik.

Az RR-szdjababot Argentindban nagy mennyiségben termesztik, ahol a Monsanto
taldlménya nem all szabadalmi oltalom alatt.

A Cefetra és a Toepfer szdjaliszttel kereskednek. 2005. janius 16-an, 2006. mércius
21-én és majus 11-én hirom rakomdany Argentindbdl szarmazé szdjaliszt érkezett
Amszterdam kikotéjébe A Vopak e rakomanyok egyikének tekintetében vamnyilat-
kozatot tett.

A hdrom rakomdnyt a vamhatésdgok az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetéen
sérté aruk elleni vamhatdsagi intézkedésekrdl és az ilyen jogokat ténylegesen sérté
aruk ellen hozando6 intézkedésekrél sz616, 2003. julius 22-i 1383/2003/EK tandcsi ren-
delet (HL L 196., 7. o.; magyar nyelv( kiilonkiadas 2. fejezet, 13. kotet, 469. o.) alapjan
visszatartottdk. A rakomanyokat a Monsanto altali mintavételt kovet6en szabadon
bocsatottak. A Monsanto megvizsgaltatta a termékbdl vett mintat annak megadllapi-
tasa végett, hogy az RR-sz6jababbdl szarmazik-e.

Az elemzéseket kovetSen, amelyek kimutattdk a lisztben a CP4-EPSPS enzim és az azt
kédol6 DNS-szekvencia jelenlétét, a Monsanto a Cefetra, a Vopak és a Toepfler ellen,
az 1383/2003 rendelet 16. cikke alapjan betiltasra irdnyul6 kérelmeket, valamint azon
allamok vonatkozdsdban, ahol az eurdpai szabadalma hatalyos a szabadalombitorlés-
tol vald eltiltdsra iranyuld kérelmeket nydjtott be a Rechtbank s-Gravenhage-hoz. Az
argentin dllam a Cefetra kérelmeinek tdmogatasa érdekében részt vett az eljarasban.
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A Rechtbank ’s-Gravenhage gy taldlja, hogy a Monsanto bizonyitotta a vitatott rako-
manyok egyikében az eurdpai szabadalma altal védett DNS-szekvencia jelenlétét. E
birdsig ugyanakkor arra keres vélaszt, hogy e puszta jelenlét elegend6-e annak meg-
allapitasahoz, hogy e liszt K6zosségen beliili forgalomba hozatala a Monsanto eurdpai
szabadalma bitorldsdnak minésiil.

Az argentin allam altal tdmogatott Cefetra és a Toepfer arra hivatkoznak, hogy az
1995. évi torvény 53a. cikke kimeritd jellegii. Az emlitett cikk az ugyanezen térvény
53. cikke dltal a szabadalmaztatott termékek részére biztositott dltalanos oltalom
rendszerétdl eltéré lex specialisnak tekintendd. Amennyiben a szdjalisztben jelen
1év6 DNS mar nem képes elldtni a funkciojit, a Monsanto nem ellenezheti e liszt
forgalomba hozatalét kizdrdlag azon indokbdl, hogy a DNS a széjalisztben jelen van.
Osszefiiggés van az irdnyelv (23) és (24) preambulumbekezdésében kiemelt korlato-
zott szabadalmazhato6sédg és a szabadalom éltal biztositott oltalom terjedelme kozott.

A Monsanto szerint az irdnyelvnek nem célja a biotechnoldgiai talalményok tagalla-
mokban biztositott oltalménak korlatozasa. Az iranyelv nem érinti az 1995. évi tor-
vény 53. cikkében elismert feltételen oltalmat. Ezen oltalom korldtozdsa nem lenne
Osszeegyeztethet$ a TRIPs Megallapodas 27. cikkével.

A Rechtbank ’s-Gravenhage megillapitja, hogy az 1995. évi torvény 53a. cikkének
(3) bekezdése az iranyelv 9. cikkének megfelel6en a DNS-t tartalmazé minden anya-
got a szabadalom jogosultjanak kizarélagos joga ald helyez, ha ezen anyag tartalmazza
a genetikai informaciot, és az ellatja a funkcidjat ebben az anyagban.

Megjegyzi, hogy a DNS nem képes ellatni a funkciéjat a széjalisztben, mivel az nem
él6 anyag.
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A birdsag gy véli, hogy az 1995. évi torvény 53a. cikke (3) bekezdésének és az irany-
elv 9. cikkének megfogalmazasival nem egyeztethetd Gssze a Monsanto dltal el6adott
érvelés, miszerint elegendd, ha a DNS barmely id6pontban ellatta funkcidjat a sz6-
janovényben, vagy azt ismét ellathatnd, ha a szdjalisztbdl izoldlndk, és €16 anyagba
oltanak.

Ugyanakkor a Rechtbank ’s-Gravenhage szerint nem lehet elvonatkoztatni azon tény-
t6l, miszerint egy génnek, még ha egy organizmus része is, semmiképpen sem kell
folyamatosan ellatnia a funkciéjat. Igy vannak olyan gének, amelyek csak bizonyos
helyzetekben aktivalédnak, példaul hé, szarazsag vagy egy betegség hatasara.

Végiil nem szabad figyelmen kiviil hagyni, hogy a liszt alapanyagdul szolgélé széjand-
vények termesztése soran ellenérték nélkiil huiztak elényt a talalmany targyabdl.

Ha a szdéjaliszt értékesitése az 1995. évi torvénynek az iranyelv 9. cikkét atiiltetd
53a. cikke alapjan nem tilthaté meg, felmeriil a kérdés, hogy lehet-e hivatkozni a ter-
méknek 1995. évi torvény 53. cikke altal biztositott klasszikus abszolut oltalmadra.

E tekintetben gy tlinik, hogy az irdnyelv semmit sem véltoztat az 1995. évi torvény
53. cikke szerinti abszolut termékoltalmon, hanem inkéabb az oltalom legalacsonyabb
szintjét kivanja meghatdrozni. Azonban az ezen értelmezés mellett sz616 érvek nem
elég egyértelmiek.

I - 6801



2010. 07. 06-1 ITELET — C-428/08. SZ. UGY

32 Ilyen korilmények kozott a Rechtbank ’s-Gravenhage felfiiggesztette az eljarast, és
elézetes dontéshozatal végett az alabbi kérdéseket terjesztette a Birdsag elé:

,1)  Ugy kell-e értelmezni [az iranyelv] 9. cikkét, hogy az e cikkben eléirt oltalomra

a jelen eljaras targyat képezd helyzethez hasonlé olyan helyzetben is hivatkoz-
ni lehet, amelyben a termék (a DNS-szekvencia) az Eurépai Unidba importalt
anyag (szoéjaliszt) része, és az funkcidjit a feltételezett szabadalombitorlds idé-
pontjdban nem latja el, azonban (a széjandvényben) elldtta, vagy miutdn azt az
anyagbol izolaltdk, és egy organizmus sejtjébe oltottak, funkcidjat ismét képes
ellatni?

Az EP 0 546 090. sz. szabadalom 6. szabadalmi igénypontjaban részletezett
DNS-szekvencidnak a Cefetra és a [Toepfer] altal a Koz6sségbe importalt sz6-
jalisztben val6 jelenlétét feltételezve, és abbdl kiindulva, hogy a DNS-t a sz6-
jaliszt [az irdnyelv] 9. cikkének megfelelGen tartalmazza, és hogy az funkciojat
abban tobbé nem latja el:megtiltja-e ebben az esetben az irdnyelv — kiilonésen a
9. cikk — altal valamely bioldgiai anyagra megadott szabadalom tekintetében biz-
tositott oltalom, hogy a nemzeti szabadalmi jogi szabdlyozas (ezzel egy id6ben)
a terméket (a DNS-t) mint olyat abszolit oltalomban részesitse tekintet nélkiil
arra, hogy a DNS elldtja-e a funkciéjat, és az iranyelv 9. cikke szerinti oltalmat
igy kimeritének kell tekinteni az e cikk altal szabélyozott esetben, amelyben a
termék genetikai informaciébdl all vagy azt tartalmaz, és az anyag, amelyben
megtestesiil, a genetikai informaciét is tartalmazza?

Jelentéséggel bir-e az el6bbiekben feltett kérdések megvalaszoldsa szempontja-
bdl, hogy az EP 0 546 090. sz. szabadalmi bejelentést [az irdnyelv] megalkotdsa
el6tt nyujtottak be és adtak meg (1996. jinius 19-én), és hogy a nemzeti sza-
badalmi jogi szabdlyozas alapjan mar létezett ilyen abszolut termékoltalom az
irdnyelv megalkotasa el6tt?

I - 6802



33

34

MONSANTO TECHNOLOGY

4) Az el6bbiekben feltett kérdések megvalaszoldsa sordn figyelembe veheti-e a Bird-
sag a [TRIPs Megéllapoddsban] foglaltakat, kiillonosen annak 27. és 30. cikkét?”

Az eldzetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdésekrol

Az elsé kérdésrél

Elsé kérdésével a kérdést elSterjesztd birdsag lényegében arra keresi a valaszt, hogy az
irdnyelv 9. cikkét ugy kell-e értelmezni, hogy az az alapiigy koriilményeihez hasonlé
koriilmények kozott biztositja a szabadalmi jogok oltalmat, amennyiben a szabadal-
maztatott termék a szdjalisztben talalhatd, ahol nem latja el azon funkcidjat, amelyre
szabadalmaztattdk, azonban azt kordbban ellitta a széjandvényben, amelybdl e liszt
készilt, illetve ismét képes lenne ellétni e funkcidt a lisztb6l torténé izoldlasat, majd
egy €él6 organizmus sejtjébe vald oltasat kovetSen.

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az irdnyelv 9. cikke éltal biztositott oltalom
el6feltétele, hogy a genetikai informdcid, amelyet a szabadalmaztatott termék tartal-
maz, vagy amelybdl dll, ,elldssa” a funkci6jat abban ,az anyag[ban], amelyben” ezen
informécié megtestesiil.
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A kozosségi jogalkoto altal hasznalt jelen id6, illetve ,,az anyag[ban], amelyben” kifeje-
zés koznapi értelme magéban foglalja, hogy a funkciét az adott idépontban, és abban
az anyagban kell elldtni, amelyben a genetikai informdciét tartalmazé DNS-szekven-
cia megtestesiil.

Az alapiigyben széban forgéhoz hasonlé genetikai informécié esetén a taldlmény
funkciéjat akkor latja el, amikor a genetikai informacié megvédi a biolégiai anyagot,
amely tartalmazza, ezen anyag megsemmisiilésének eldidézésére képes termék tény-
leges hatdsaval vagy hatdsanak elérelathat6 eshetéségével szemben.

Egy gyomirtd széjaliszttel szembeni alkalmazasa ugyanakkor nehezen el6relathato,
sOt alapvetéen nem is elképzelhet6. Egyébként ilyen haszndlatot feltételezve is, a sza-
badalmaztatott termék nem képes ellétni az azt tartalmazé bioldgiai anyag életének
védelmére irdnyul6 funkciéjat, mivel a genetikai informdcié csak maradékanyagként
talalhat6 meg a szdjalisztben, és ez utébbi a szdjabab szamos kezelési miveletét kove-
téen el6allitott, nem él6 anyag.

A fenti megfontolasokbdl kovetkezik, hogy az irdnyelv 9. cikkében meghatérozott
oltalom kizart, amennyiben a genetikai informacié mar nem latja el azt a funkciot,
amelyet a vitatott anyagot el8allitasa alapjaul szolgald eredeti anyagban ellatott.

A fentiekbdl az is kovetkezik tovabbd, hogy ezen oltalomra nem lehet hivatkozni a
vitatott anyag tekintetében csupdn azon az alapon, hogy a genetikai informdciét tar-
talmazé DNS-szekvencia ezen anyagbdl izoldlhatd, és egy él6 organizmus sejtjében,
az abba torténé beoltdst kovetéen djra képes ellatni funkciojat. Ebben az esetben a
funkciot egy maésik és egyben bioldgiai anyagban latnd el. Tehdt csak ez utébbi anyag
tekintetében keletkeztethetne oltalomhoz valé jogot.
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Az irdnyelv 9. cikke szerinti oltalom azon az alapon torténé elismerése, hogy a gene-
tikai informdcié kordbban ellatta funkciéjat abban az anyagban, amely tartalmazta,
illetve hogy adott esetben ismét képes e funkciot ellatni egy masik anyagban, meg-
fosztand az értelmezett rendelkezést a hatékony érvényesiilésétdl, hiszen a két helyzet
valamelyikére mindig lehetne hivatkozni.

A Monsanto tovabbra is tigy érvel els6dlegesen, hogy maga a szabadalmaztatott DNS-
szekvencidja oltalmat kéri. Kifejti, hogy az alapeljarasban érintett DNS-szekvencidt az
alkalmazand6 nemzeti szabadalmi jog védi, az irdnyelv 1. cikkének (1) bekezdésével
osszhangban. Az irdnyelv 9. cikke kizdrélag ezen oltalom mds anyagokra, — amelyek-
ben a szabadalmaztatott termék megtestesiil — valé kiterjesztésére vonatkozik. Az
alapeljards keretében e vallalkozés tehat nem az irdnyelv 9. cikkében meghatéarozott
oltalmat kivinta megszerezni a szabadalmaztatott DNS-szekvencidt tartalmazé sz6-
jaliszt vonatkozéaséban. A jelen kereset maganak a DNS-szekvencidnak az oltalma-
ra vonatkozik, amely nem kapcsolédik egy adott funkcié ellaitdsdhoz. Ezen oltalom
abszolut az alkalmazandé nemzeti szabadalmi jog értelmében, amelyre az iranyelv
1. cikkének (1) bekezdése utal.

Ezen elemzés nem fogadhato el.

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az irdnyelv huszonharmadik
preambulumbekezdése kifejti, hogy ,6nmagaban egy DNS-szekvencia — funkciéja-
nak feltiintetése hidnydban — nem tartalmaz semmiféle miiszaki informaciét, és ebbél
kifoly6lag nem szabadalmazhaté taldlmany”.

Egyébként az iranyelv (22) és (24) preambulumbekezdése, valamint 5. cikkének
(3) bekezdése értelmében egy DNS-szekvencia nem részesiil a szabadalmi jog ér-
telmében semmilyen oltalomban, amennyiben az altala ellatott funkcié nem kertiilt
meghatarozdsra.
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Mivel az irdnyelv ekképpen a DNS-szekvencia szabadalmazhatdsdgét alirendeli az
altala ellatott funkcié feltiintetésének, gy kell tekintetni, hogy egy olyan szabadal-
maztatott DNS-szekvencia tekintetében semmilyen oltalmat nem nydjt, amely nem
képes ellatni az adott funkciét, amelynek vonatkozasaban szabadalmaztattak.

Ezen értelmezést erdsiti meg az irdnyelv 9. cikkének megfogalmazésa is, amely az
el6irt oltalmat azon feltételnek rendeli ald, miszerint a szabadalmaztatott DNS-szek-
vencia elldtja a funkci6jat abban az anyagban, amelyben megtestesiil.

Azon értelmezés, mely szerint az irdnyelv alapjan egy szabadalmaztatott DNS-szek-
vencia abszolidt oltalomban részesiilhet 6nmagéban, fiiggetleniil attdl, hogy e szek-
vencia ellatja-e a funkcidjit, megfosztana e rendelkezést a hatékony érvényesiilésétél.
Ugyanis a kifejezetten maganak DNS-szekvencidnak nyujtott oltalom sziikségszerii-
en kiterjedne azon anyagra is, amely tartalmazza, amig e helyzet fennall.

Mint a jelen itélet 37. pontjabdl kitlinik, a széban forgéhoz hasonlé DNS-szekvencia
nem képes ellatni a funkcidjat, amennyiben olyan nem él6 anyagban talalhat6, mint
a szdjaliszt.

Az ilyen szekvencia nem részesiil tehdt a szabadalmi jogok alapjan oltalomban, mi-
vel sem az iranyelv 9. cikke, sem az iranyelv mas rendelkezése nem biztosit oltalmat
olyan szabadalmaztatott DNS-szekvencia tekintetében, amely nem képes ellatni a
funkcidjat.

Kovetkezésképpen az elsé kérdésre azt a valaszt kell adni, hogy az iranyelv 9. cik-
két ugy kell értelmezni, hogy az nem biztositja az alaptigy kortilményeihez hasonlé
korilmények kozott a szabadalmi jogok oltalmdt, amennyiben a szabadalmaztatott
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termék a szojalisztben taldlhatd, ahol nem latja el azon funkcidjat, amelyre szabadal-
maztattak, azonban azt kordbban elldtta a széjanévényben, amelybdl e liszt késziilt,
illetve ismét képes lenne elldtni e funkciot a lisztbdl torténé izoldlasat, majd egy él6
organizmus sejtjébe vald oltdsat kovetSen.

A mdsodik kérdésrdl

Maisodik kérdésével a kérdést elSterjesztd birdsag 1ényegében arra keresi a vélaszt,
hogy az iranyelv 9. cikke kimeritéen harmonizalja-e az altala biztositott oltalmat, oly
modon, hogy megtiltja, hogy egy nemzeti jogszabdly abszolut oltalomban részesitse
magdt a szabadalmaztatott terméket, fiiggetlenil attél, hogy ellatja-e a funkciéjat az
anyagban, amely tartalmazza.

E kérdés azon — az el6zetes dontéshozatalra utalé hatirozatban hivatkozott — eléfelté-
telezésen alapul, miszerint az 1995. évi torvény 53. cikkéhez hasonlé nemzeti jogsza-
bély ténylegesen abszolut oltalmat biztosit a szabadalmaztatott terméknek.

A maésodik kérdésre adandé vélaszt illetden meg kell jegyezni, hogy az irdnyelv (3),
valamint (5)—(7) preambulumbekezdésében a k6zosségi jogalkotd megallapitja:

— alapvetd fontossagu a hatékony és dsszehangolt oltalom a tagallamok mindegyi-
kében a biotechnoldgia teriiletén torténd befektetések szinten tartdsa és 6szton-
zése érdekében;
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az egyes tagéllamok torvényeiben és gyakorlatiban a biotechnolégiai taldlmanyok
jogi oltalmat illeten kiilonbségek mutatkoznak;

ezek az eltérések akadalyozhatjak a kereskedelmet, megnehezitve ezaltal a belsé
piac miikodését;

ezek a kilonbségek novekedhetnek, ahogy a tagallamok 4j, eltéré jogi szabdlyo-
zast és kozigazgatdsi gyakorlatot honositanak meg, illetve mivel az egyes tagélla-
mokban a vonatkoz6 jogszabélyok esetjogi értelmezése eltéréen alakulhat;

a Kozosség tagallamainak a biotechnologiai taldlmanyok jogi oltalmara vonatko-
z6 6sszehangolatlan jogalkotdsa kedvez6tleniil hathat a kereskedelemre, ami hat-
raltathatja az ilyen taldlményok ipari fejlesztését, valamint a belsé piac megfelel6
mukodését.

nyolcadik és tizenharmadik preambulumbekezdésben ezt kovetSen kifejti:

a biotechnoldgiai taldlméanyok jogi oltalma nem teszi sziikségessé az egyes tagil-
lamok szabadalmi jogszabélyai helyébe 1ép6 6nallé jogszabaly megalkotésat;

a biotechnoldgiai talalmanyok jogi oltalmdanak alapjat lényegében tovabbra is a
tagallamok szabadalmi jogszabdlyai képezik, azzal, hogy azokat alkalmassd kell
tenni, vagy bizonyos esetekben ki kell egésziteni annak érdekében, hogy megfelels
moddon lehessen eljarni az olyan — bioldgiai anyagot felhaszndl6é — technoldgiai
fejlesztések esetében, amelyek megfelelnek a szabadalmazhatésag feltételeinek;
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— aKozosség jogi szabalyozasa a biotechnolégiai taldlményok oltalma vonatkozasa-
ban arra korldtozédhat, hogy egyes, tobbek kozott a bioldgiai anyag szabadalmaz-
hatéségat és a biotechnoldgiai taldlmanyok szabadalmi oltalmdanak terjedelmét
meghatarozé elveket rogzitsen.

E megallapitasokbdl nyilvdnvald, hogy a kozosségi jogalkoto a tartalom terjedelmét
illetéen csak korlatozott harmonizaciéra torekedett, amely azonban alkalmas a tag-
dllamok kozott a biotechnolégiai taldlmanyok oltalménak terén fennallé és jov6beni
killonbségek orvoslasara.

A meghatarozott harmonizacié ekképpen a kereskedelem akaddlyainak elharitdsara
iranyul.

E harmonizicié egyébként a szabadalmi jogok jogosultjai és a belsé piac megfelelé
miikodése kozotti kompromisszum keretébe illeszkedik.

Kiilonosen az irdnyelv 9. cikke, melyet , Az oltalom terjedelme” cim II. fejezet tar-
talmaz, a kozosségi jogalkoté megkozelitése azon szandékat tiikkrozi, hogy a szabadal-
maknak valamennyi tagdllamban azonos oltalmat biztositson.

Az egységes oltalom tiinik az oltalmak k6zott fenndllé killonbségek megsziintetése
vagy megel6zése, illetve a szabadalmak jogosultjai és a tobbi gazdasagi szerepl6 ér-
dekei kozott kivanatos egyensily biztositisa megfelel§ eszkozének, mig — épp ellen-
kez6leg — a szabadalmak jogosultjainak kedvezé minimdlis harmonizdcidra irdanyuld
megkozelités egyrészt felboritana a széban forgd érdekek kozott kivanatos egyensulyt,
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madsrészt pedig csupan tartossd tenné a tagallamok kozotti kiilonbségeket, és ennél-
fogva a kereskedelem akadalyait, illetve Gjabbakat keletkeztetne.

Kovetkezésképpen az irdnyelv 9. cikkében szereplé harmonizéaciét kimeritének kell
tekinteni.

Az irdnyelv 1. cikke (1) bekezdésének elsé mondata nem zarja ki e kovetkeztetést,
mivel az a biotechnolégiai talilmanyok oltalmat illetéen a nemzeti szabadalmi jogra
utal vissza. Ugyanezen bekezdés masodik mondata megéllapitja, hogy a tagallamok,
amennyiben sziikséges, ezen iranyelv rendelkezéseinek, azaz kiillongsen a teljes kord
harmonizdciét el6ir6 rendelkezéseknek a figyelembevétele érdekében moddositjak
nemzeti szabadalmi jogi szabdlyozasukat.

Ennélfogva, mivel az irdnyelv nem nygjt oltalmat az olyan szabadalmaztatott DNS-
szekvencia tekintetében, amely nem képes ellatni a funkcio6jat, az értelmezett rendel-
kezéssel megtiltja, hogy egy nemzeti jogalkoté abszoltit oltalomban részesitse magat
a szabadalmaztatott DNS-szekvencidt, fiiggetleniil attdl, hogy ellatja-e a funkcidjat az
anyagban, amely tartalmazza.

A misodik kérdésre tehdt azt a valaszt kell adni, hogy az iranyelv 9. cikke kimerit6en
harmonizalja az altala biztositott oltalmat, oly médon, hogy megtiltja, hogy egy nem-
zeti jogszabdly abszolit oltalomban részesitse magat a szabadalmaztatott terméket,
fuggetlendl attol, hogy ellatja-e a funkci6jat az anyagban, amely tartalmazza.
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A harmadik kérdésrél

Harmadik kérdésével a kérdést elGterjeszté birdsig lényegében arra keres vilaszt,
hogy az irdnyelv 9. cikkével ellentétes-e az, hogy az ezen irdnyelv elfogaddsit meg-
el6z6en megadott szabadalom jogosultja a szabadalmaztatott termék tekintetében az
abban az id8szakban alkalmazandé nemzeti jogszabdlyok alapjan szdméra biztositott
abszolut oltalomra hivatkozzon.

A madsodik kérdéshez hasonléképpen, e kérdés azon eléfeltételezésen alapul, misze-
rint az 1995. évi torvény 53. cikkéhez hasonlé nemzeti jogszabaly ténylegesen abszo-
lat oltalmat biztosit a szabadalmaztatott terméknek az irdnyelv elfogadasat megel6z6-
en megadott szabadalom esetében.

Az emlitett kérdésre vald valaszaddshoz emlékeztetni kell arra, hogy az dllandé itél-
kezési gyakorlat szerint valamely 1j jogszabalyt azonnal alkalmazni kell a korabbi
jogszabdly hatdlya alatt keletkezett helyzetek jovébeli hatdsaira (1asd tobbek kozott
a C-334/07. P. sz., Bizottsag kontra Freistaat Sachsen iigyben 2008. december 11-
én hozott itélet [EBHT 2008., 1-9465. o0.] 43. pontjit és az ott hivatkozott itélkezési
gyakorlatot).

Az irdnyelv nem hatdroz meg semmiféle eltérést ezen elvtél.

Végeredményben az irdnyelv alkalmazdsdnak mell6zése a kordbban megadott szaba-
dalmak esetében olyan kiilonbségeket hozna létre az oltalmat illetéen a tagallamok
kozott, amelyek akadalyozndk az elérni kivant harmonizaciét.
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A harmadik kérdésre tehat azt a vélaszt kell adni, hogy az irdnyelv 9. cikkével ellenté-
tes az, hogy az ezen irdnyelv elfogaddsat megel6z6en nyujtott szabadalom jogosultja
a szabadalmaztatott termék tekintetében az abban az id§szakban alkalmazandé nem-
zeti jogszabdlyok alapjan szdmdra biztositott abszolit oltalomra hivatkozzon.

A negyedik kérdésrol

Negyedik kérdésével a kérdést elGterjeszté birdsiag lényegében arra keres valaszt,
hogy a TRIPs Megéallapodas 27. és 30. cikke hatdssal lehet-e az iranyelv 9. cikke
értelmezésére.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a TRIPs Megéllapodds rendelkezései nem
olyan jellegliek, hogy a magénszemélyek szdmara olyan jogokat keletkeztetnének,
amelyekre azok az unids jog értelmében a birdsagok el6tt kozvetleniil hivatkozhatnak
(a Birésag C-300/98. és C-392/98. sz., Dior és tarsai egyesitett tigyekben 2000. decem-
ber 14-én hozott itéletének [EBHT 2000., I-11307. 0.] 44. pontja).

Amennyiben megallapitdst nyer, hogy az érintett teriileten mar létezik unids szaba-
lyozés, akkor az uniés jog az irdnyadd, ami azzal a kotelezettséggel jar, hogy amennyi-
ben lehetséges, a TRIPs Megallapodéssal 6sszhangban 1év6 értelmezést kell alkalmaz-
ni, anélkiil hogy ugyanakkor kozvetlen hatallyal ruhdznank fel e megallapodds széban
forgé rendelkezését (a C-431/05. sz. Merck Genéricos — Produtos Farmacéuticos tigy-
ben 2007. szeptember 11-én hozott itélet [EBHT 2007., I-7001. o.] 35. pontja).

Mivel a szabadalmak terén az irdnyelv uniés szabélyozast jelent, azt amennyire csak
lehetséges, a TRIPs Megallapodéssal 6sszhangban kell értelmezni.
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E tekintetben meg kell dllapitani, hogy az irdnyelv 9. cikkének a jelen itéletben nydj-
tott értelmezése nem mond ellen e kotelezettségnek.

Az irdnyelv 9. cikke ugyanis a szabadalom 4dltal a jogosultjanak nyujtott oltalom terje-
delmét hatarozza meg, mig a TRIPs Megéllapodds 27. és 30. cikke a szabadalmazha-
tésagra, illetve a szabadalom altal nyujtott jogok aléli kivételekre vonatkozik.

Feltételezve, hogy a ,kivételek a jogok hatdlya aldl” kifejezés tekinthet6 Ggy, hogy ma-
gaban foglalja nem csupdn a jogok kizarasat, hanem azok korlatozasat is, meg kell
allapitani, hogy az irdnyelv 9. cikkének azon értelmezése, amely a biztositott oltalmat
azon helyzetekre korlédtozza, amelyekben a szabadalmaztatott termék ellatja a funkci-
6jat, nem tlnik Ggy, mintha az ésszerttlenill ellentétes lenne a szabadalom szokdsos
hasznositdséval, illetve mintha az ,ardnytalanul” sértené ,a szabadalmas jogos érde-
keit, figyelembe véve harmadik felek jogos érdekeit is” a TRIPs Megéallapodas 30. cik-
ke értelmében.

A negyedik kérdésre tehat azt a valaszt kell adni, hogy a TRIPs Megallapodas 27. és
30. cikke nincs hatdssal az iranyelv 9. cikke értelmezésére.

A koltségekrol

Mivel ez az eljaras az alapeljarasban részt vevé felek szdmaéra a kérdést el6terjesz-
té birdsag elStt folyamatban 1évé eljards egy szakaszat képezi, ez a birdsag dont a
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koltségekrdl. Az észrevételeknek a Birdsdg elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt
koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem térithet6k meg.

A fenti indokok alapjan a Birdsag (nagytandics) a kovetkezéképpen hatdrozott:

1)

2)

3)

4)

A biotechnoldgiai talalmanyok jogi oltalmardél sz6l6, 1998. julius 6-i 98/44/
EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv 9. cikkét agy kell értelmezni, hogy
az nem biztositja az alapiigy koriilményeihez hasonlé koriilmények kozott a
szabadalmi jogok oltalmat, amennyiben a szabadalmaztatott termék a szdja-
lisztben talalhatd, ahol nem latja el azon funkcidjat, amelyre szabadalmaz-
tattak, azonban azt korabban ellitta a széjanévényben, amelybdl e liszt ké-
sziilt, illetve ismét képes lenne ellatni e funkcidt a lisztb6l torténd izolalasat,
majd egy él6 organizmus sejtjébe vald oltasat kovetden.

A 98/44 iranyelv 9. cikke kimerit6en harmonizalja az altala biztositott oltal-
mat, oly médon, hogy megtiltja, hogy valamely nemzeti jogszabaly abszolut
oltalomban részesitse magat a szabadalmaztatott terméket, fiiggetleniil at-
tol, hogy ellatja-e a funkcidjat az anyagban, amely tartalmazza.

A 98/44 iranyelv 9. cikkével ellentétes az, hogy az ezen iranyelv elfogada-
sat megel6zden nyujtott szabadalom jogosultja a szabadalmaztatott termék
tekintetében az abban az idgszakban alkalmazandé nemzeti jogszabalyok
alapjan szamara biztositott abszolut oltalomra hivatkozzon.

A Kereskedelmi Vilagszervezetet (WTO) létrehoz6, 1994. dprilis 15-én
Marrakeshben megkotott — a tobboldalu targyalasok uruguayi forduléjan
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MONSANTO TECHNOLOGY

(1986-1994) elért megallapodasoknak a Kozosség nevében a hatiaskorébe
tartozé iigyek tekintetében torténé megkotésérol szolo, 1994. december
22-i 94/800/EK tandcsi hatirozattal jévahagyott — egyezmény 1. C) mellék-
letét képezd, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozasairdl sz6lé
megallapodas 27. és 30. cikke nincs hatassal a 98/44 iranyelv 9. cikkének
értelmezésére.

Alairdsok
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