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1. Trybunal nie mial dotychczas wielu moz-
liwosci zajecia sie dyrektywa w sprawie
ochrony prawnej wynalazkéw biotechnolo-
gicznych. Niniejsza sprawa pozwoli na spre-
cyzowanie kilku istotnych kwestii zwiaza-
nych z ochrona w obrebie Unii Europejskiej
patentéw wydanych w tej dziedzinie, ktérych
znaczenia nie sposob obecnie nie doceniac.

I — Ramy prawne

A — Porozumienie TRIPS

2. Porozumienie w sprawie handlowych
aspektéw praw wtlasnodci intelektualne;j?

1 — Jezyk oryginatu: wloski.

2 — Zatwierdzone decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia
1994 r. dotyczaca zawarcia w imieniu Wspdlnoty Europej-
skiej w dziedzinach wchodzacych w zakres jej kompetencji
porozumient bedacych wynikiem negocjacji wielostronnych
w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) (Dz.U. L 336,
s. 1). Tekst TRIPS zostal opublikowany w tym samym
numerze Dziennika Urzedowego na s. 214. Wigzacymi
wersjami  jezykowymi porozumiern miedzynarodowych
w ramach Rundy Urugwajskiej sa wersje: angielska, francu-
ska i hiszpanska.

I - 6768

(zwane dalej ,porozumieniem TRIPS”)

w art. 27 i 30 stanowi, co nastepuje:

JArtykut 27

Przedmioty majace zdolnos$¢ patentowa

1. Z zastrzezeniem postanowien ustepéw 2
i 3 patenty beda udzielane na wszystkie wy-
nalazki, produkty i procesy ze wszystkich
dziedzin techniki, niezaleznie od tego, czy
dotycza one produktu czy procesu, pod wa-
runkiem ze s3 nowe, zawieraja element wyna-
lazczy i nadaja sie do przemystowego stoso-
wania. Z zastrzezeniem ustepu 4 artykulu 65,
ustepu 8 artykulu 70 oraz ustepu 3 niniejsze-
go artykulu patenty bedzie mozna uzyskiwa¢
i z praw patentowych korzysta¢ bez dyskry-
minacji ze wzgledu na miejsce dokonania wy-
nalazku, dziedzine techniki oraz niezaleznie
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od tego, czy produkty sa przywozone, czy tez
produkowane lokalnie.

2. Czlonkowie moga wylaczy¢ ze zdolno-
$ci patentowej takie wynalazki, ktérych nie
dopuszczaja do obrotu handlowego na swo-
im terytorium ze wzgledu na konieczno$¢
ochrony porzadku publicznego lub moralno-
$ci, wlaczajac ochrone zycia lub zdrowia lu-
dzi, zwierzat lub roélin, lub zapobiezenia po-
waznej szkodzie dla §rodowiska naturalnego,
pod warunkiem ze takie wylaczenie nie jest
dokonane jedynie dlatego, ze takie wykorzy-
stanie jest zabronione przez prawo krajowe.

3. Czlonkowie moga wylaczy¢ ze zdolnosci
patentowe;j:

a) diagnostyczne, terapeutyczne i chirur-
giczne metody leczenia ludzi i zwierzat;

b) roéliny i zwierzeta inne niz drobnoustro-
je i zasadniczo biologiczne procesy stu-
z3ce do produkgji roslin i zwierzat inne
niz procesy niebiologiczne i mikrobiolo-
giczne. Jednakze Czlonkowie zapewnia
ochrone dla odmian roslin albo patenta-
mi, albo skutecznym systemem ochrony
sui generis lub tez kombinacjg obu. Prze-
pisy niniejszego punktu beda poddane
rewizji po uplywie czterech lat od wejscia
w zycie porozumienia WTO.[...]”

»Artykut 30

Wylaczenia od przyznanych praw

Czlonkowie moga dokona¢ ograniczonych
wylaczen od praw wylacznych przyznanych
patentem, pod warunkiem ze takie wylacze-
nia nie sa bezzasadnie sprzeczne z normal-
nym wykorzystaniem patentu i nie naruszaja
bezzasadnie prawnie uzasadnionych intere-
sow wlasciciela patentu oraz biora pod uwage
prawnie uzasadnione interesy stron trzecich”.

B — Dyrektywa 98/44/WE

3. Dyrektywa 98/44/WE?® (zwana dalej ,,dy-
rektywgq”) stanowi w swoich motywach, co
nastepuje:

wlee]

(3) Skutecznaizharmonizowana ochronawe
wszystkich panistwach cztonkowskich jest

3 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca
1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazkéw biotechno-
logicznych (Dz.U. L 213 5. 13).
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(8)
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istotna do celu utrzymania i wspierania
inwestycji w dziedzinie biotechnologii.

Istnieja réznice w ochronie prawnej wy-
nalazkéw biotechnologicznych udzie-
lanej przez ustawodawstwa i praktyke
réznych panstw czltonkowskich; réznice
te moga tworzy¢ bariery w handlu i przez
to utrudnia¢ wlasciwe funkcjonowanie
rynku wewnetrznego.

Takie réznice moga sie powiekszaé, gdy
panstwa czlonkowskie przyjma nowe
i odmienne przepisy i praktyki admini-
stracyjne lub gdy krajowe orzecznictwo
dokonujace wyktadni tych przepisow
rozwija si¢ w rézny sposéb.

Nieskoordynowany rozwéj krajowych
ustawodawstw  dotyczacych ochrony
prawnej wynalazkéw biotechnologicz-
nych we Wspdélnocie moze prowadzi¢
do dalszych utrudnien w handlu, szkéd
w rozwoju przemystowym takich wyna-
lazkéw oraz sprawnym funkcjonowaniu
rynku wewnetrznego.

Ochrona prawna wynalazkéw biotech-
nologicznych nie wymaga tworzenia od-
rebnej dziedziny prawa w miejsce zasad

I - 6770

(22)

(23)

krajowego prawa patentowego; zasady
krajowego prawa patentowego pozo-
stajg zasadnicza podstawa dla ochrony
prawnej wynalazkéw biotechnologicz-
nych, musza one zostaé¢ dostosowane lub
uzupelnione pod niektérymi szczegdl-
nymi wzgledami w celu odpowiedniego
uwzglednienia nowych osiagnie¢ tech-
nologicznych zwigzanych z materialem
biologicznym, ktéry réwniez spetnia wy-
magania dotyczace posiadania zdolnosci
patentowe;j.

Dyskusja dotyczaca zdolnosci patento-
wej sekwencji lub cze$ciowych sekwen-
cji genow jest kontrowersyjna; zgodnie
z niniejsza dyrektywa udzielenie pa-
tentu na wynalazki dotyczace takich
sekwencji lub czesciowych sekwencji
powinno podlega¢ takim samym kry-
teriom zdolno$ci patentowej, jak we
wszystkich innych dziedzinach tech-
nologii: nowosci, poziomu wynalazcze-
go oraz przemystowego zastosowania;
przemyslowe zastosowanie sekwencji
lub czesciowej sekwencji musi zostad
ujawnione w dokonanym zgloszeniu
patentowym.

Sama sekwencja DNA, bez wskaza-
nia funkcji, nie zawiera zadnej infor-
macji technicznej, a zatem nie jest
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wynalazkiem posiadajacym zdolnos¢
patentow3.

(24) W celu spelnienia kryterium przemy-
stowego zastosowania niezbedne jest
okreslenie, w przypadkach wykorzysta-
nia sekwencji lub czesciowej sekwencji
genu do produkgji biatka lub cze$ci bial-
ka, jaki typ biatka lub czesci bialka jest

wytwarzany albo jaka funkcje spetnia.

4. Artykul 1 dyrektywy stanowi:

»1. Panstwa cztonkowskie chronia wynalazki
biotechnologiczne zgodnie z krajowym pra-
wem patentowym. Panstwa czlonkowskie,
jesli jest to konieczne, dostosuja swoje krajo-
we prawo patentowe, uwzgledniajac przepisy
niniejszej dyrektywy.

2. Niniejsza dyrektywa nie stanowi uszczerb-
ku dla zobowiazann panstw czlonkowskich
wynikajacych z porozumienn miedzynarodo-
wych, w szczegé6lnosci porozumienia TRIPS
i Konwencji o réznorodnosci biologicznej”

5. Artykul 5 dyrektywy stanowi:

3. Zgloszenie patentowe musi wykazywaé
przemyslowe stosowanie sekwencji lub cze-
$ciowej sekwencji genu’”.

6. Artykut 9 dyrektywy zostal sformutowany
w nastepujacy sposdb:

»Ochrona przyznana przez patent na produkt
zawierajacy lub posiadajacy informacje ge-
netyczng rozcigga si¢ na wszystkie materia-
ly, z zastrzezeniem przewidzianym w art. 5
ust. 1, do ktérych wlaczony zostal ten pro-
dukt oraz w ktérych zawarta zostata informa-
cja genetyczna i pelni swoja funkcje”

C — Przepisy prawa krajowego

7. Rijksoctrooiwet 1995 (niderlandzka kra-
jowa ustawa w sprawie patentéw z 1995 r.,
zwana dalej ,ROW 95”), z pdzniejszymi
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zmianami, transponuje art. 9 dyrektywy
W nastepujacy sposob:

»Artykut 53a

3. Odnosnie do patentu na produkt zawiera-
jacy lub posiadajacy informacje genetyczna
prawo wylacznosci obejmuje wszystkie mate-
rialy, do ktérych produkt ten zostal wlaczony
oraz w ktérych zostala zawarta informacja
genetyczna i pelni ona swoja funkcje, z za-
strzezeniem art. 3 ust. 1 lit. b)”.

II — Stan faktyczny, postepowanie przed
sadem krajowym i pytania prejudycjalne

8. Spétka Monsanto jest wlascicielem paten-
tu europejskiego (zwanego dalej ,patentem”)
udzielonego w dniu 19 czerwca 1996 r., do-
tyczacego sekwencji genetycznej, ktéra po
wprowadzeniu do DNA roéliny soi zwiekszy-
Ia jej tolerancje na glifosat, herbicyd produ-
kowany przez te samg firme, znany na rynku
pod nazwa ,Roundup”
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9. Genetycznie zmodyfikowane roéliny soi
(zwane dalej ,,s0ja RR’, tzn. ,Roundup ready”)
sa uprawiane w réznych krajach $wiata, lecz
poza granicami Unii Europejskiej. Korzys¢
dla rolnikéw uprawiajacych genetycznie
zmodyfikowana soje wynika ze stosowania
herbicydu Roundup jako $rodka chwastobdj-
czego bez obaw o zniszczenie upraw soi.

10. W Argentynie soja RR jest uprawiana na
wielka skale i stanowi jeden z gléwnych pro-
duktéw eksportowych. Jednakze Monsanto,
z przyczyn wynikajacych z przepiséw prawa
krajowego, nie posiada na terenie Argentyny
patentu na sekwencje genetyczna, charakte-
ryzujaca omawiana rosline.

11. Spéiki pozwane w sprawie przed sadem
krajowym wyimportowaly z Argentyny pew-
ne ilo$ci maczki sojowej w latach 2005-2006.
Analiza probek maczki przeprowadzona
na wniosek Monsanto wykazala $ladowa
obecnos¢ DNA charakterystycznego dla soi
RR. Z powyzszego wynika, ze importowana
maczka, roztadowywana w porcie w Amster-
damie i przeznaczona do produkcji paszy
zwierzecej, byta produkowana w Argentynie
z wykorzystaniem genetycznie modyfikowa-
nej soi, na ktéra Monsanto posiada patent
europejski.

12. Monsanto wytoczyla powddztwo prze-
ciwko spélkom importerom przed sadem
krajowym, zarzucajac naruszenie przez rze-
czone spoiki przystugujacego jej patentu.
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13. Sad krajowy, podnoszac koniecznosc
dokonania wyktadni dyrektywy w celu roz-
strzygniecia sporu, zawiesil postepowanie
i przedlozyl Trybunalowi nastepujace pytania
prejudycjalne:

»1) Czy art. 9 dyrektywy [...] nalezy rozu-

2)

mie¢ w ten sposob, ze powolanie sie na
ochrone przewidziang w tym artykule
jest mozliwe takze w sytuacji opisanej
w niniejszym postepowaniu, w ktdrej
produkt (sekwencja DNA) stanowi cze$¢
materialu przywiezionego do Unii Eu-
ropejskiej (maczka sojowa) i w chwili
zarzucanego naruszenia nie pelni swojej
funkcji, jednakze petnit ja lub ewentual-
nie moze ja pelni¢ ponownie po wyizo-
lowaniu z materialu i wprowadzeniu do
komérki organizmu?

Zakladajac istnienie sekwencji DNA
o numerze EP 0 546 090 opisanej w za-
strzezeniu patentowym nr 6 w maczce
sojowej przywiezionej do Wspdlnoty
przez Cefetre i ACTI oraz zakltadajac, ze
DNA w rozumieniu art. 9 dyrektywy [...]

4)

zostalo wlaczone do maczki sojowej i ze
nie pelni juz ono tam swojej funkgji:

czy w tym przypadku nakazana przez
te dyrektywe ochrona patentu na mate-
rial biologiczny, w szczegdlnosci art. 9,
zakazuje, aby krajowe prawo patentowe
(oprécz tego) przyznawalo produktowi
(DNA) jako takiemu bezwzgledna ochro-
ne niezaleznie od tego, czy to DNA pelni
swoja funkcje, a zatem ochrone z art. 9
nalezy uwazaé za wyczerpujaca w przy-
padku uregulowanym w tym artykule, ze
produkt sklada sie z informacji genetycz-
nej lub ja zawiera i zostal wlaczony do
materialu, w ktérym wtedy zawarta jest
informacja genetyczna?

Czy dla odpowiedzi na powyzsze pyta-
nie ma znaczenie okoliczno$é¢, ze wnio-
sek o udzielenie patentu zostal zlozony
i patent nr EP 0 546 090 zostatl przyzna-
ny (w dniu 19 czerwca 1996 r.) przed
przyjeciem dyrektywy [...] oraz ze taka
bezwzgledna ochrona produktu zostata
przyznana na podstawie krajowego pra-
wa patentowego przed przyjeciem tej

dyrektywy?

Czy przy odpowiedzi na powyzsze py-
tania Trybunal moze powolal si¢ na
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porozumienie TRIPS, w szczegdlnosci
art. 271 307"

III — Uwagi wstepne

14. Jak wida¢ z przedstawionego pokrétce
stanu faktycznego niniejszej sprawy, Mon-
santo pozywa wylacznie importeréw maczki
sojowej pochodzacej z Argentyny. Jak przy-
znaje sama Monsanto, jest to spowodowane
niemoznoscig korzystania z ochrony paten-
towej na soje RR na terenie tego panstwa.
W odréznieniu od Argentyny, w innych
krajach produkujacych soje, jak na przyktad
w Brazylii, spétka ta otrzymuje wynagro-
dzenie za korzystanie z jej wynalazku dzieki
ochronie gwarantowanej patentem lub dzieki
porozumieniom zawartym z rolnikami.

15. Nalezy jednak podkresli¢, ze dochodze-
nie swych praw przed sadami krajowymi na
terytorium Unii Europejskiej jedynie w sto-
sunku do produktéw pochodzenia argentyni-
skiego jest decyzja podyktowana zwyktymi
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wzgledami polityki handlowej spotki Mon-
santo. Jesli Trybunal stwierdzitby, ze Mon-
santo moze na terytorium Unii Europejskiej
dochodzi¢ swoich praw zwiazanych z maczka
sojowa pochodzenia argentynskiego, nic nie
mogloby przeszkodzi¢ spélce w wystapieniu
z podobnymi roszczeniami sadowymi doty-
czacymi maczki pochodzacej z innych kra-
jow. Zasada wyczerpania znajduje bowiem
zastosowanie jedynie w momencie wprowa-
dzenia produktu na rynek Unii Europejskiej,
za zgoda wiasciciela patentu*.

16. Wykladnia, ktérej Trybunal musi doko-
na¢, znajdzie zatem powszechne zastosowa-
nie we wszystkich przypadkach przywozu do
Unii produktu pochodzacego z przeksztalce-
nia w panstwie trzecim roéliny genetycznie
zmodyfikowanej, opatentowanej na teryto-
rium Unii Europejskiej.

4 — Zasada wyczerpania stanowi naturalng konsekwencje zakazu
ograniczen ilosciowych i $rodkéw o podobnym charakte-
rze, przewidzianych w traktacie (obecnie w art. 34 TFUE
i 35 TFUE). Zgodnie z ta zasada uprawniony z patentu,
ktéry wyrazil zgode na wprowadzenie na rynek produktu,
do ktérego patent przyznaje mu prawa, nie moze sprzeci-
wié sie nastepczym zdarzeniom prawnym (sprzedazy itp.),
dotyczgcym tego produktu. Jak to bowiem ujal Trybunal,
sistota prawa z patentu polega zasadniczo na przyznaniu
prawa wylacznego od chwili pierwszego wprowadzenia pro-
duktu do obrotu” (wyrok z dnia 14 lipca 1981 r. w sprawie
187/89 Merck, Rec. s 2063, pkt 9, wyrdznienie moje). Aktu-
alnos¢ orzecznictwa dotyczacego zasady wyczerpania prawa
zostata kilkukrotnie potwierdzona przez Trybunal, na przy-
kiad w wyroku z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawach potaczo-
nych C-267/95 i C-268/95 Merck i Beecham, Rec. s. 1-6285.
W przedmiocie rozrdznienia, dla potrzeb stosowania zasady
wyczerpania, pomiedzy wprowadzeniem do obrotu poza
i wewnatrz Unii Europejskiej, zob. analogicznie wyrok z dnia
15 czerwca 1976 r. w sprawie 51/75 EMI Records, Rec. s. 811,
pkt 6-11.
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IV — W przedmiocie pierwszego pytania
prejudycjalnego

A — Uwagi wstepne

17. W pierwszym pytaniu prejudycjalnym
sad odsylajacy zwraca sie do Trybunalu
z wnioskiem o wyjasnienie, czy w sytuacji
takiej jak w toczacej si¢ przed nim sprawie
art. 9 dyrektywy chroni pozycje Monsanto
réwniez wtedy, gdy sekwencja genetyczna
w chwili obecnej nie pelni swojej funkcji, jed-
nakze pelnita ja w przesztosci lub moze ja pel-
ni¢ w przyszlosci.

18. Na pierwszy rzut oka pytanie to mogto-
by zosta¢ potraktowane jako ograniczone
jedynie do problemu czasu uzytego w art. 9
dyrektywy, ktory, jak zostalo przedstawione,
zapewnia ochrone jedynie w przypadku, gdy
informacja genetyczna ,pelni swoja funkcje”
W takim przypadku odpowiedz mogtlaby sie
ograniczy¢ do stwierdzenia, Ze w przepisie
zastosowano czas terazniejszy, jest zatem zu-
pelnie bez znaczenia okolicznos¢, czy opaten-
towana sekwencja genetyczna pelnita swoja
funkcje w przeszlosci lub tez czy moze ja
petni¢ w przysztosci®. Dla celéw stosowania

5 — Czas terazniejszy uzyty zostal bowiem we wszystkich wer-
sjach jezykowych dyrektywy.

art. 9 kazdy moment musi by¢ brany pod
uwage w sposo6b niezalezny. Jedynie pelnienie
funkcji ,obecnie” umozliwia zastosowanie
cytowanego przepisu. W sytuacji gdy funkcja
nie jest spelniana, nie wystepuje naruszenie
przepisu art. 9: naturalnie w chwili, w ktérej
sekwencja ponownie zaczyna pelni¢ swoja
funkcje, ochrona przewidziana w art. 9 zosta-
taby przywrécona.

19. W tym kierunku zmierzaja odpowiedzi
na pierwsze pytanie prejudycjalne przedsta-
wione w uwagach zlozonych przez poszcze-
gblnych uczestnikéw postepowania sagdowe-
go, z wyjatkiem Monsanto. Taka jest réwniez
moja propozycja udzielenia odpowiedzi sg-
dowi krajowemu, gdyby Trybunal uznal za
wlasciwe rozpatrzy¢ sprawe we wskazanym
wyzej przeze mnie ograniczonym zakresie.

20. Uwazam jednak, ze interpretacja pytania
w sposéb ograniczajacy jego sens jest btedna.
Celem udzielenia sagdowi krajowemu wtasci-
wej odpowiedzi konieczna jest interpretacja
art. 9 w kontekscie catej dyrektywy i zagad-
nienia ochrony, ktora przyznaje ona patentom
na wynalazki biotechnologiczne. Nie nalezy
zreszta zapominaé, ze zar6wno w uwagach
pisemnych, jak i podczas rozprawy Monsanto
konsekwentnie twierdzila, ze jej zdaniem do-
chodzona prawem, przyslugujaca jej ochrona
patentu nie wynika z tresci art. 9 dyrektywy,
lecz z ,klasycznego modelu” ochrony, ktéra
w $wietle tradycyjnego prawa patentowego
i samej dyrektywy winna zosta¢ przyznana
sekwencji genetycznej jako takiej. Innymi sto-
wy, wedlug Monsanto to wlasnie sekwencja
DNA rozumiana jako substancja chemiczna
jest przedmiotem roszczenia dochodzonego
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przed niderlandzkim wymiarem sprawie-
dliwosci. Monsanto twierdzi, iz nie zglasza
zadnych roszczenn w odniesieniu do maczki
sojowej: gdyby opatentowane DNA nie bylo
zawarte w maczce sojowej, spolka przyznaje,
ze nie miataby zadnego powodu do wszczy-
nania sporu sadowego w stosunku do spétek
importeréw.

B — W przedmiocie ochrony patentowej
celowosciowej

21. Wiasciwym problemem, ktéry nalezy
rozstrzygna¢, aby méc udzieli¢ kompletnej
odpowiedzi sadowi krajowemu, jest ustale-
nie, czy w niniejszej sprawie ma zastosowanie
klasyczny model ochrony patentowej infor-
macji genetycznej jako takiej. Nalezy okresli¢,
czy informacja genetyczna podlega ochronie
jako zwiazek chemiczny, réwniez w sytuacji,
gdy jest czym$ w rodzaju ,pozostalo$ci” znaj-
dujacej sie w produkcie powstalym w wyniku
przeksztalcen produktu biologicznego (w tym
przypadku roéliny soi), w ktérym sekwencja
pelnita swoja funkcje.

22. Mozna by przyjaé, ze powyzszy problem
nie ma wigkszego znaczenia, dlatego ze w ni-
niejszej sprawie przedmiotem sporu jest po
prostu maczka, nie za$ zawarty w maczce
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sojowej DNA jako taki. Takie rozwigzanie
nie satysfakcjonuje mnie jednak, poniewaz
z fizycznego punktu widzenia nie ma watpli-
wosci, ze DNA — przedmiot patentu — moze
zosta¢ wyizolowany z maczki, a ponadto
w rzeczywisto$ci réwniez i on byl przedmio-
tem przywozu na obszar Unii.

23. Z wyjatkiem Monsanto i rzadu wloskiego
pozostale strony postepowania, ktdre zglosilty
swoje uwagi, nie odniosly sie do tego szcze-
gblnego problemu, pomimo iz zostaly o to
wyraznie poproszone podczas rozprawy. Ich
uwaga skupita sie wylacznie na maczce.

24. Wedlug Monsanto, jak to zostalo uprzed-
nio przedstawione, niezaleznie od mozliwo-
$ci ochrony maczki (co do ktorej spotka nie
wnosi zadnych roszczen), ochrona gwaran-
towana patentem obejmuje samg sekwen-
cje DNA. Taka ochrona nie wynika z art. 9
dyrektywy, lecz z jej postanowienn ogdlnych,
ktére nie wplywaja na przepisy powszech-
nego prawa patentowego. Artykut 9 petnitby
jedynie funkcje rozszerzajaca te podstawowa
ochrone w okre$lonych okolicznosciach. Nie-
zaleznie od zastosowania art. 9 podstawo-
wa ochrona dzialataby na korzy$¢ sekwencji
DNA jako takie;j.

25. Natomiast wedlug rzadu wloskiego
z chwilg, w ktérej sekwencja DNA zostaje
wlaczona do innego materialu, zabrakioby
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klasycznego modelu ochrony patentowej
i znajdowalaby jedynie zastosowanie, w przy-
padku spelnienia jej przeslanek, ochrona
produktéw, ,do ktérych wlaczono produkt’,
przyznana przez art. 9.

26. Jakkolwiek stanowisko rzadu wloskiego
wydaje sie interesujace, uwazam, ze nie moge
sie z nim zgodzi¢. Nalezy bowiem zauwazy¢,
ze dyrektywa w zasadzie uzupetnia istniejace
wczesniej prawo patentowe. W tym zakresie
mozna powolac sie na przyktad na motyw 8
dyrektywy. Prawda jest, ze sama dyrektywa
w art. 1 stanowi o mozliwosci dostosowania
krajowego prawa patentowego do szczegdl-
nych przepiséw prawa wspdlnotowego w tej
dziedzinie. Brak jednak w tresci dyrektywy
jakiegokolwiek punktu zaczepienia umozli-
wiajacego podtrzymanie interpretacji przed-
stawionej przez rzad wloski. Nie nalezy za-
pominad, ze w oparciu o powszechne prawo
patentowe fakt, iz wynalazek jest zawarty
w innym produkcie, nie powoduje w zasadzie
ustania przyznanej mu ochrony prawnej.

27. Wydaje mi sie bezsporny fakt, ze art. 9
dyrektywy jest przepisem rozszerzajgcym
ochrone patentowg. Artykul ten opiera sie bo-
wiem na przesltance, zZe opatentowane DNA
podlega ochronie prawnej jako takie oraz
rozszerza przyznang mu ochrone, w pew-
nych okoliczno$ciach, réwniez na ,mate-
rial” zawierajacy te sekwencje genetyczna,
pod warunkiem ze pelni ona swoja funkcje.
Jest bezsporne, ze opatentowana sekwencja

genetyczna nie pelni zadnej funkcji w maczce
sojowej, poniewaz stanowi ona jedynie pozo-
stalo$¢, nie mozna zatem powolywac sie w ni-
niejszym przypadku na dodatkowa ochrone
gwarantowana przez art. 9.

28. Pozostaje jednak ustalenie, czy — jak
utrzymuje Monsanto — sekwencja genetycz-
na jako taka podlega ochronie prawnej na
podstawie ogdlnych przepiséw patentowych.
W szczegdlnosci nalezy okresli¢, kiedy opa-
tentowana sekwencja DNA podlega ochronie
prawnej jako produkt sam w sobie.

29. Uwazam, ze zgodnie z trescig i celem
dyrektywy sekwencja genetyczna winna by¢
uwazana za chroniong, réwniez jako produkt
sam w sobie, jedynie wowczas, gdy pelni ona
funkcje, z uwagi na ktéra zostata opatentowa-
na. Innymi stowy, wydaje mi sie, ze dyrektywa
dopuszcza — w rzeczywisto$ci nawet wyma-
ga — takiej wyktadni, wedlug ktérej na tery-
torium Unii Europejskiej ochrona przyznana
sekwencjom genetycznym jest ochrong ,ce-
lowo$ciowa” (,purpose-bound”). Jakkolwiek
dyrektywa nie wskazuje w sposéb wyrazny, ze
sekwencjom genetycznym powinna by¢ przy-
znana tego typu ochrona, to jednak liczne ar-
gumenty zwigzane z calo$cia ztozonego sys-
temu patentowego w zakresie biotechnologii,
przemawiajg za powyzszg wykladnia.
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30. Po pierwsze, rézne przepisy dyrekty-
wy wymagajg, aby uzyskanie patentu na se-
kwencje genetyczna bylo uzaleznione od
wskazania szczegblnej funkcji, jaka pelni ta
sekwencja. W tym zakresie mozna przywotac
motywy 22, 23 i 24 oraz art. 5 ust. 3 dyrekty-
wy. To prawda, ze chodzi tu o przepisy doty-
czgce zdolnosci patentowej, nie za§ ochrony
opatentowanego produktu. Stanowia one
jednak istotny punkt odniesienia pozwalaja-
cy na ukazanie, ze dla prawodawcy unijnego
sekwencja genetyczna nie odgrywa w kwestii
patentdéw zadnego znaczenia, jezeli nie zosta-
ta podana funkcja, jaka ona petni.

31. Duze znaczenie przyznane przez dyrek-
tywe funkcji, jaka pelni sekwencja genetycz-
na, w sposob oczywisty ma na celu wprowa-
dzenie rozréznienia pomiedzy ,odkryciem”
a ,wynalazkiem” Wyodrebnienie sekwencji
genetycznej bez wskazywania funkcji czyni
te sekwencje prostym odkryciem niepodle-
gajacym opatentowaniu. Odwrotnie nato-
miast, podanie funkcji, jaka sekwencja pelni,
czyni z niej wynalazek, ktéry moze korzystac¢
z ochrony patentowej. Interpretacja, wedlug
ktérej sekwencja genetyczna korzystataby
z ,klasycznego modelu” ochrony patentowej,
tzn. rozszerzonej na wszystkie mozliwe do
spetnienia przez sekwencje funkcje, réwniez na
te nieznane w chwili zgloszenia, oznaczataby
przyznanie patentu na funkcje nieistniejace
w chwili skladania wniosku. Innymi stowy,
wystarczytoby wystapi¢ o udzielenie patentu
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na pojedynczg funkcje sekwencji genetycznej,
by uzyska¢ ochrone dla wszystkich innych
mozliwych funkcji tej samej sekwencji. Moim
zdaniem taka wykladnia doprowadzilaby
w praktyce do przyznania zdolnosci patento-
wej prostemu odkryciu, stajac w sprzecznosci
z podstawowymi zasadami obowigzujacymi
w przedmiocie patentéw.

32. Nie nalezy jednak zapominaé, ze w za-
sadzie istota patentu jest wymiana. Z jednej
strony wynalazca udostepnia ogétowi swoj
wynalazek, pozwalajac na korzystanie z nie-
go, a w zamian wynalazca korzysta przez
pewien okres z praw wylacznych do tego
wynalazku. Wydaje mi si¢, ze udzielenie bez-
wzglednej ochrony wynalazkowi w postaci
sekwencji genetycznej, przez nadanie wlasci-
cielowi patentu na te sekwencje wylacznego
prawa obejmujacego wszystkie mozliwe spo-
soby zastosowania sekwencji, w tym réwniez
te niewskazane i nieznane w chwili sktadania
wniosku o udzielenie patentu, naruszaloby te
fundamentalna zasade, przyznajac wlascicie-
lowi patentu przesadna ochrone.

33. Nalezy réwniez zauwazy¢, zgodnie ze
stanowiskiem Monsanto, ze art. 9 dyrektywy
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utracilby swa skutecznos¢ jako przepis roz-
szerzajacy ochrone patentowa. Jezeli rze-
czywiscie sekwencja jako taka korzystataby
z prawa ochrony, niezaleznie od pelnienia
swojej funkgji, to dlaczego art. 9 mialby uza-
lezniad rozszerzenie ochrony od faktu pelnie-
nia funkcji przez te sekwencje. Niezaleznie od
tego bowiem w praktyce ochrona bytaby za-
gwarantowana przez samg obecnos¢ sekwen-
¢ji, tak jak w niniejszym przypadku. Okolicz-
no$¢, ze Monsanto zada ochrony sekwencji,
nie maczki, nie zmienia faktu, ze w rzeczy-
wistosci ochrona wywotuje skutki réwniez
w odniesieniu do maczki.

34. Wydaje mi sig, ze uznanie interpretacji
dokonanej przez Monsanto doprowadzitoby
do przyznania wlascicielowi patentu biotech-
nologicznego zbyt szerokiej ochrony. Zgod-
nie z tym, co bylo prezentowane w pisemnych
uwagach stron oraz w trakcie rozprawy, trud-
no powiedzie¢, do kiedy i na ktérym odcinku
fancucha zywnos$ciowego i derywatéw pro-
duktéw sg weigz widoczne $lady pierwotnego
DNA rosliny genetycznie zmodyfikowanej.
Mowa oczywiscie o sekwencjach niepelnia-
cych juz zadnej funkcji, ktérych sama obec-
no$¢ poddataby nieokreslona liczbe dery-
watéw produktéw kontroli podmiotu, ktéry
opatentowal sekwencje genetyczna rosliny.
Zgodnie z argumentacja rzadu argentyniskie-
go, ktéra jest paradoksalna jedynie czescio-
wo, jezeli z powodu zywienia zwierzat pro-
duktami pochodzacymi z rosliny genetycznie
zmodyfikowanej $lady sekwencji znalazlyby
sie w zofadku wolu, to réwniez import tegoz

wolu méglby zosta¢ uznany za naruszenie
prawa wlasciciela patentu®.

35. Nie ulega watpliwosci, ze brak ochrony
wynalazku Monsanto w Argentynie jest nie-
uzasadniony. Jednakze niezaleznie od powo-
déw bedacych podstawa braku tej ochrony
wydaje mi sig, ze dzialanie Monsanto zmierza
do wykorzystania jednego systemu prawnego
(Unii) w celu sprostania problemom wyni-
klym w innym porzadku prawnym (argentyn-
skim). Moim zdaniem nie mozna tego akcep-
towac¢. Okoliczno$¢, ze Monsanto nie moze
otrzymac¢ odpowiedniego wynagrodzenia za
swoj patent w Argentynie, nie moze wplywac
na przyznanie rzeczonej spélce rozszerzonej
ochrony na terytorium Unii Europejskie;j.

36. Ochrona oparta na celowo$ci nie stano-
wi, jak wiadomo, absolutnej nowo$ci w dzie-
dzinie Dbiotechnologii. W szczegdlnosci,
w dziedzinie objetej zakresem dyrektywy ten
rodzaj ochrony w odniesieniu do sekwencji
genetycznych zwiazanych z ludzkim cialem
wybral réwniez ustawodawca francuski i nie-
miecki’. Takze Parlament Europejski przyjat

6 — To samo mozna by odnie$¢ na przyktad do ubran uszytych
z widkien pochodzacych z genetycznie zmodyfikowanej
bawelny.

7 — Zobacz sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Euro-
pejskiego z dnia 14 lipca 2005 r. COM(2005) 312 wersja osta-
teczna ,Rozwdj i wplywy prawa patentowego w dziedzinie
biotechnologii i inzynierii genetycznej’, pkt 2.1. W doku-
mencie tym zauwazono jednak, ze dyrektywa zawiera wska-
zania niezupelnie w tej kwestii jednoznaczne.
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rezolucje, w ktorej popiera w odniesieniu do
patentéw zwigzanych z ludzkim DNA ochro-
ne celowo$ciowa®. Ponadto w zakresie pa-
tentéw dotyczacych substancji chemicznych
istnieje utrwalona praktyka przyznawania
zdolnosci patentowej dla nowego zastosowa-
nia substancji juz opatentowanej dla innych
zastosowan’.

37. W tym miejscu konieczne jest wyjasnie-
nie. Ograniczenie ochrony patentowej se-
kwencji genetycznych do funkcji, w zwiazku
z ktérymi uzyskano patent, wedlug modelu
ochrony celowo$ciowej, nie oznacza ogra-
niczenia ochrony do przypadkéw, w kté-
rych opatentowany gen jest ,wlaczony”
Z biologicznego punktu widzenia wystepuja
geny, ktdére sa aktywne (,wlaczone”) jedynie
w szczeg6lnych okoliczno$ciach: na przy-
kiad, jak okazalo si¢ w trakcie rozprawy, gen
zapewniajacy roslinie szczegdlna odpornosé
na susze moze sie uaktywni¢ (,wlaczyc”) je-
dynie w warunkach suszy. Jest oczywiste,
zgodnie z celem dyrektywy, ze okolicznos¢, iz
gen ,pelni funkcje’, w rozumieniu art. 9 nie
oznacza, ze jest on ,wlaczony” Zgodnie z dy-
rektywa informacja genetyczna ,pelni swoja
funkcje’, kiedy: i) znajduje sie wewnatrz ma-
terii zywej, w sklad ktérej wchodzi; ii) zostaje

8 — Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie patentéw na wynalazki biotechnologiczne
(Dz.U. C 272 E, s. 440, pkt 5).

9 — Mowa przede wszystkim o typowej praktyce stosowanej
w dziedzinie produktéw farmaceutycznych. Skoro bowiem
spos6b leczenia jako taki nie podlega patentowaniu (por. na
przyklad art. 53 Konwencji o patencie europejskim podpi-
sanej w Monachium w dniu 5 pazdziernika 1973 r., w wersji
opublikowanej w 2000 r.), w celu objecia ochrong intereséw
spolek dzialajagcych w sektorze badan medycznych przy-
znano zdolno$¢ patentowa znanego juz produktu w zakresie,
w jakim przeznaczony jest on do nowego zastosowania (por.
Rozszerzona Komisja Odwolawcza Europejskiego Urzedu
Patentowego, decyzja z dnia 5 grudnia 1984 r., G 1/83, G 5/83
i G 6/83 w sprawie Bayer i in.). To samo stanowisko przyjeto
réwniez poza sektorem farmaceutycznym (por. Rozszerzona
Komisja Odwolawcza Europejskiego Urzedu Patentowego,
decyzja z dnia 11 grudnia 1989 ., G 2/88 w sprawie Mobil).
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przekazana podczas reprodukcji materii zy-
wej; iii) pelni w sposéb ciagly lub w okreslo-
nych okoliczno$ciach funkcje, z powodu kté-
rej zostala opatentowana.

38. Nalezy zreszta dodaé, ze wyjasnienie
przedstawione w poprzednim paragrafie nie
ma znaczenia w niniejszym przypadku, po-
niewaz bezsporne jest, ze w roslinach soi RR
sekwencja genetyczna, o ktérej mowa, jest
»wlaczona” w sposéb trwaly.

C — W przedmiocie charakteru DNA zawar-
tego w mgczce jako ,pozostatosci”

39. Rozwiazanie alternatywne do przedsta-
wionego przeze mnie w poprzednich punk-
tach mogloby polega¢ na stwierdzeniu, ze
opatentowane DNA znajdujace si¢ w macz-
ce sojowej stanowi zwykla pozostalos¢ wy-
stepujaca w $ladowych ilo$ciach, w zwiazku
z czym nie zastuguje na ochrone. Przy takim
zalozeniu przedmiotem roszczenia Monsan-
to bylaby w rzeczywisto$ci maczka, nie za$
sekwencja genetyczna. Ochrona ,klasyczna”
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sekwencji jako takiej, ktérej domaga sie spo6l-
ka, bylaby wiec jedynie pretekstem.

40. Wydaje mi sie jednak, ze takiego roz-
wigzania nie mozna przyja¢. W dyrektywie
nie ma zadnego przepisu de minimis ograni-
czajacego lub wylaczajacego ochrone zwia-
zana z sekwencjami genetycznymi jedynie
do sekwencji wystepujacych w zmiennych
ilosciach (i/lub znacznie zmniejszonych)
w produkcie pochodzacym z materiatu bio-
logicznego . Innymi stowy, podazanie po-
dobna droga interpretacyjng oznaczaloby
wprowadzenie elementu niewystepujacej
w dyrektywie oceny ilo$ciowej (jaki bylby
prég odniesienia?) i powodowaloby ostatecz-
nie narastanie niepewno$ci. Ograniczenie
ochrony sekwencji genetycznych do celu, dla
ktdrego zostaly opatentowane, w moim prze-
konaniu jest rozwigzaniem najlepszym pod
kazdym wzgledem.

D — Whioski dotyczgce pierwszego pytania
prejudycjalnego

41. Podsumowujac dokonang przeze mnie
analize pierwszego pytania prejudycjalnego,
proponuje, aby Trybunat odpowiedzial na nie

10 — Zobacz podobnie wyrok brytyjskiego High Court of Justice
z dnia 10 pazdziernika 2007 r., ktory w sprawie identycznej
jak obecnie toczaca si¢ przed sadem krajowym odmoéwit
Monsanto prawa zablokowania przywozu maczki sojowej
z Argentyny: Monstanto przeciwko Cargill [2007] EWHC
2257 (Pat) [pkt 89]. W sprawie powyzszej zadanie Mon-
santo zostalo oddalone ze wzgledéw zwiazanych z rozsze-
rzeniem zastrzezen patentowych.

w spos6b nastepujacy: zgodnie z dyrektywa
ochrona gwarantowana patentem dotycza-
cym sekwencji genetycznej ogranicza sie do
sytuacji, w ktorych informacja genetyczna
pelni aktualnie funkcje opisane w patencie.
Dotyczy to zaréwno ochrony samej sekwen-
cji, jak tez kazdego materialu, w ktérym se-
kwencja genetyczna jest zawarta.

V — W przedmiocie drugiego pytania
prejudycjalnego

42. W drugim pytaniu prejudycjalnym sad
krajowy zmierza do ustalenia, czy dyrektywa
sprzeciwia sie temu, aby prawo krajowe przy-
znawalo wynalazkom biotechnologicznym
szersza ochrone patentowa w stosunku do tej,
ktdra przewidziana jest w dyrektywie.

43. Innymi stowy, niezbedne jest ustalenie,
czy zawarta w dyrektywie regulacja prawna
dotyczaca patentéw z dziedziny biotechnolo-
gii ma charakter wyczerpujacy czy minimal-
ny. W pierwszym przypadku prawo krajowe
przyznajace ochrone szersza od przewidzia-
nej dyrektywa naruszaloby przepisy prawa
Unii, podczas gdy w drugim przypadku byto-
by dopuszczalne.
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44. Pytanie opiera sie oczywiscie na zaloze-
niu, ze przepisy prawa krajowego przyznaja
wlascicielowi patentu rzeczywiscie szersza
ochrone w stosunku do tej, jaka jest przewi-
dziana w dyrektywie. Jest to kwestia, ktdrej
ustalenie lezy w gestii sadu krajowego. Nawet
jezeli w analizowanym stanie faktycznym pra-
wo niderlandzkie wydaje sie by¢ niemal iden-
tyczne z postanowieniami dyrektywy, réw-
niez pod wzgledem zastosowanych wyrazen
jezykowych, a w zwiazku z tym domniemana
szersza ochrona jest trudno zauwazalna, to
zalozenie powyzsze nalezy w tym przypadku

przyjac.

45. Réwniez w odniesieniu do drugiego py-
tania stanowisko Monsanto jest odosobnione
w stosunku do wszystkich pozostaltych stron
postepowania, ktére zglosily swoje uwagi.
Podczas gdy Monsanto twierdzi, ze dyrekty-
wa nie moze w zadnym wypadku ograniczac
swobody ustawodawcy krajowego w intere-
sujacej nas kwestii, wszystkie pozostale stro-
ny postepowania optuja za wyczerpujacym
charakterem przepiséw prawnych zawartych
w dyrektywie.

46. W pierwszej kolejnosci chcialbym zwré-
ci¢ uwage na oczywisty fakt, ze zespdt zawar-
tych w dyrektywie norm prawnych dotycza-
cych patentéw w dziedzinie biotechnologii
nie jest kompletny. Wiele aspektéw w tej ma-
terii pozostawiono w gestii ustawodawcy kra-
jowego. Zreszta réwniez motyw 8 dyrektywy
w spos6b oczywisty potwierdza role (w isto-
cie zasadniczg) prawa krajowego.
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47. Okolicznos¢, ze zespot norm prawnych
nie jest kompletny, nie oznacza jednak, ze nie
jest on wyczerpujacy. Jest bowiem zupelnie
mozliwe, ze przepisy prawa Unii nie obejmu-
ja wszystkich aspektéw okreslonej dziedziny,
jednak w zakresie, ktéry reguluja, maja one
charakter wyczerpujacy. Swoboda ustawo-
dawcy krajowego bytaby wiec ograniczona je-
dynie w takim zakresie, w jakim prawodawca
unijny nie dokonat regulacji .

48. W moim przekonaniu sytuacja zwigzana
z patentami w zakresie biotechnologii odpo-
wiada dokladnie opisowi przedstawionemu
w poprzednim punkcie. Przepisy prawne
zawarte w dyrektywie nie sa kompletne, lecz
musza by¢ uwazane za wyczerpujace w kwe-
stiach, ktére reguluja: w konsekwencji prawo
krajowe nie moze przewidzie¢ w tych samych
kwestiach szerszej ochrony patentowej od
tej, ktéra zostala juz wprowadzona przez
dyrektywe.

49. Jest wiele argumentéw na poparcie tej
wykladni.

50. Po pierwsze, podstawowym celem dy-
rektywy jest wspieranie rynku i konkuren-
¢ji, z poszanowaniem i ochrona inwestycji

11 — Zobacz wyrok z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie C-52/00
Komisja przeciwko Francji, Rec. s. I-3827, pkt 19.
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dokonywanych przez wlascicieli patentow.
Wynika to zaréwno z prawnych podstaw
dyrektywy (dawniej art. 100A traktatu od-
powiadajacy obecnemu art. 114 TFUE), jak
i z samego jej brzmienia (zobacz na przyktad
motyw 5). Wydaje mi si¢, ze przyznanie wtla-
$cicielom patentéw zbyt szerokich uprawnien
byloby sprzeczne z celami dyrektywy, skoro
patent z definicji stanowi ograniczenie swo-
body gospodarczej '

51. Z tresci niektérych motywdéw dyrektywy
(mam na uwadze w szczeg6lno$ci motywy 3,
5,61 7) wynika w spos6b oczywisty, ze gléw-
ng intencja prawodawcy nie byto zwigkszenie
ochrony wynalazkéw biotechnologicznych,
lecz raczej dazenie do tego, by réznice nor-
matywne wystepujace w tej materii nie wply-
waly negatywnie na wymiane handlowa w ra-
mach Unii. Jest oczywiste, ze interpretowanie
dyrektywy jako normy o minimalnej harmo-
nizacji, mogacej prowadzi¢ w konsekwencji
do powstania duzych rozbieznosci w uregu-
lowaniach prawnych, byloby sprzeczne z tym
podstawowym celem. Istnienie w ramach
Unii Europejskiej roznych form ochrony dla
tych samych patentéw byloby nieodpowied-
nie i dawaloby poczucie niepewnosci ich
wlascicielom.

12 — Zobacz w odniesieniu do podobnego przypadku wyrok
z dnia 15 wrze$nia 2005 r. w sprawach potaczonych
C-281/03 i C-282/03 Cindu Chemicals i in., Zb.Orz.
s. 1-8069, pkt 39-44).

52. Nalezy réwniez zauwazy¢, ze dyrektywa
nie zawiera zadnej jednoznacznej wskazowki,
na podstawie ktérej mozna by domniemy-
wad, ze panstwa czlonkowskie maja prawo
przyznania szerszej ochrony od tej, ktdra jest
przewidziana w dyrektywie. W normach do-
tyczacych minimalnej harmonizacji klauzu-
la tego typu jest czesto umieszczana, jak to
stusznie zauwazyl rzad Zjednoczonego Kroé-
lestwa w swych uwagach pisemnych .

53. Zazwyczaj dyrektywy zakladajace mini-
malng harmonizacje maja za cel zagwaran-
towanie nieistniejacej wczesniej ochrony.
W tym przypadku natomiast problem, ktéry
ustawodawca staral sie rozwiaza¢ badz tez
przynajmniej ztagodzi¢, polegal na istnieja-
cych rozbiezno$ciach pomiedzy krajowymi
systemami prawnymi w tym przedmiocie '*.

54. Podsumowujac, pragne zwréci¢ szcze-
gbélna uwage na istotny aspekt. Z reguly

13 — Zobacz na przyklad art. 8 dyrektywy Rady 85/577/EWG
z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentéw
w odniesieniu do uméw zawartych poza lokalem przedsie-
biorstwa (Dz.U. L 372, s. 31); art. 5 dyrektywy Rady 98/59/
WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie dostosowania ustawo-
dawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do zwol-
nieri grupowych (Dz.U. L 225, s. 16). Zobacz réwniez ww.
w przypisie 11 wyrok w sprawie Komisja przeciwko Francji,
pkt 18.

14 — Zobacz wyrok z dnia 9 pazdziernika 2001 r. w sprawie
C-377/98 Niderlandy przeciwko Parlamentowi i Radzie,
Rec. s. 1-7079, pkt 16. Zobacz réwniez pkt 25 tego wyroku,
w ktérym Trybunal zauwazyl, iz dyrektywa zawiera pewne
,wyjasnienia” i przewiduje ,odstepstwa” od prawa krajo-
wego: wydaje sie to réwniez trudne do pogodzenia z ideg
dyrektywy wprowadzajacej minimalna harmonizacje, ktéra
zwykle ogranicza si¢ do minimalnego progu ochrony,
pozostawiajagc w pozostalym zakresie swobode parnstwom
czlonkowskim.
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w dziedzinie patentéw sam pomyst minimal-
nej harmonizacji nie jest raczej wykonalny.
Przepisy o minimalnej harmonizacji maja
zazwyczaj zastosowanie w stosunku do
niektérych podmiotéw, znajdujacych sie
w spos6éb ewidentny na stabszej lub nizszej
pozycji wzgledem innych jednostek. Jako
typowe przyklady mozna podaé wspomnia-
nych wcze$niej konsumentéw podpisujacych
umowy na odleglo$¢, czy tez pracownikéw
objetych grupowym zwolnieniem '. W takich
sytuacjach wiadomo jest, w jakim kierunku
winna poéj$¢ ewentualna szersza ochrona:
moglaby ona przynies¢ korzys¢ jedynie slab-
szym podmiotom.

55. W dziedzinie patentéw taka jednoznacz-
no$¢ natomiast nie wystepuje. Okolicznosé,
ze patent ma charakter ,wymiany’; jako wy-
faczne prawo przyznane w zamian za roz-
powszechnianie informacji i wiedzy przez
wynalazce, powoduje, ze nie wystepuje pod-
miot ,stabszy” czy ,bardziej zaslugujacy na
ochrong” Patent jest z definicji narzedziem
prawnym, ktére ma na celu osiagniecie réw-
nowagi pomiedzy dwoma przeciwstawnymi
interesami, to znaczy rozpowszechnianiem
informacji i rozwojem wiedzy z jednej strony,
a promocja inwestycji i kreatywnosci z dru-
giej strony. W konsekwencji trudno powie-
dzie¢, czy nalezy pojmowaé dyrektywe jako
zapewniajaca minimalna ochrone, czy prawo
krajowe ,bardziej chronigce” powinno chro-
ni¢ wlascicieli patentéw czy wolny przeptyw
idei (i towaréw).

15 — Zobacz przypis 13.
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56. Majagc na uwadze argumenty przedsta-
wione powyzej, proponuje, aby odpowiedzie¢
na drugie pytanie prejudycjalne w sposéb
nastepujacy: dyrektywa w dziedzinach, kté-
rych dotyczy, ma charakter wyczerpujacej
regulacji ochrony przyznawanej wynalazkom
biotechnologicznym na terytorium Unii Eu-
ropejskiej. Sprzeciwia si¢ ona zatem prawu
krajowemu przyznajacemu wynalazkom bio-
technologicznym ochrone szersza od ochro-
ny w niej przewidzianej.

VI — W przedmiocie trzeciego pytania
prejudycjalnego

57. W ramach trzeciego pytania sad krajowy
zwraca sie do Trybunatu w kwestii stanowi-
ska, jakie nalezy zaja¢, po wejsciu w zycie dy-
rektywy, w stosunku do patentu przyznanego
wczesniej i charakteryzujacego sie szersza
ochrong niz przewidziana przez dyrektywe.

58. Réwniez w tym przypadku jedynie Mon-
santo podnosi, ze data przyznania patentu
moze mie¢ znaczenie dla ustalenia zakresu
ochrony. To stanowisko zostalo jednak za-
warte w argumentacji przedstawionej przez
Monsanto alternatywnie, na wypadek gdyby
Trybunatl nie uwzglednit wcze$niejszej argu-
mentacji spotki.
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59. Z mojego punktu widzenia odpowiedz
na to pytanie wymaga rozwazenia dwdch
przestanek.

60. Po pierwsze, podobnie jak w przypad-
ku drugiego pytania, nalezy wyj$¢ z zaloze-
nia, chociaz nie zostalo to udowodnione, ze
udzielony patent rzeczywiscie mial w chwili
udzielenia zakres szerszy niz wynikajacy z in-
terpretacji dyrektywy.

61. Po drugie, chociaz pytanie zostalo sfor-
mulowane raczej w sposéb ogdlnikowy, musi
by¢ ono zawsze rozwazane w kontekscie
szczegolnej procedury obowiazujacej przed
sadem krajowym. Innymi stowy, pytanie to
musi by¢ pojmowane jako odnoszace si¢ do
sytuacji, w ktorej istnieje konflikt pomiedzy
sp6tka Monsanto, wlascicielem patentu eu-
ropejskiego na sekwencje genetyczng zawarta
w soi RR, a niektérymi spétkami, importuja-
cymi maczke z Argentyny do Niderlandéw.

62. Z drugiej przestanki, przed chwila prze-
ze mnie przedstawionej wywodzi sie element
o istotnym znaczeniu. Roszczenia Monsanto
nie ograniczaja sie jedynie do ochrony pa-
tentowej odpowiadajacej zastrzezeniom za-
wartym we wniosku o udzielenie patentu na
sekwencje genetyczna charakteryzujaca soje
RR. Zastrzezenia te dotycza bowiem sekwen-
¢ji genetycznej ukierunkowanej na zwieksze-
nie odpornosci na glifosat. Nie ulega watpli-
wosci, ze w granicach, w jakich sekwencja

genetyczna zapewnia te odpornos¢ (pelniac
zatem swoja funkcje), zastuguje ona w mysl
dyrektywy na ochrone.

63. W niniejszej sprawie Monsanto domaga
sie jednak réwniez ochrony sekwencji nie-
pelniacej swojej funkeji, a nawet takiej, kto-
ra jest zawarta w materii martwej (maczce).
Jezeli zatem Trybunal stwierdzilby, ze data
przyznania patentu nie ma znaczenia dla
okreslenia zakresu jego ochrony na gruncie
dyrektywy, nie oznaczaloby to w zadnym ra-
zie zmniejszenia zakresu ochrony przedmiotu
zastrzezen (sekwencja wywolujaca okreslony
skutek). Zmienilby sie jedynie zakres ,dodat-
kowej” ochrony przyznanej patentem.

64. W moim przekonaniu data udzielenia
patentu w niniejszej sprawie nie odgrywa
zadnego znaczenia. W tym przypadku, jak
zreszta w odniesieniu do poprzednich pytan
prejudycjalnych, niemozliwe jest znalezienie
w tresci dyrektywy jasnej i jednoznacznej
odpowiedzi. Jest jednak wiele argumentéw
przemawiajacych za taka interpretacja.

65. Po pierwsze, dyrektywa nie zawiera
zadnego przepisu przej$ciowego. Gdyby
prawodawca zamierzal utrzymaé¢ ochrone
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ewentualnych  wcze$niejszych  patentéw,
wprowadzitby prawdopodobnie szczegélne
przepisy do tresci dyrektywy.

66. Po drugie, nalezy pamieta¢ o utrwa-
lonym orzecznictwie Trybunatu, zgodnie
z ktérym obowiazek dokonywania wykladni
prawa krajowego w sposéb zgodny z prawem
wspolnotowym dotyczy réwniez przepiséw
krajowych wczeéniejszych od przepiséw unij-
nych'’. Nie zajmujemy si¢ zreszta sytuacja,
w ktoérej ewentualna interpretacja wczes-
niejszych przepisé6w zgodna z prawem Unii
moglaby wywota¢ konsekwencje w zakresie
odpowiedzialnosci karnej: w takim bowiem
przypadku mieliby$my do czynienia z praw-
dopodobnie niedopuszczalna wyktadnia 7.

67. Wreszcie po trzecie, nalezy pamietad
o tym, ze jak wskazano powyzej, dyrektywa
zostala opracowana w celu wspierania rynku
i konkurencji na terytorium Unii Europej-
skiej. W zwigzku z tym interpretacja dyrek-
tywy, ktéra dopuszcza zmienng interpretacje
patentéw w zaleznosci od daty ich udzielenia,
wydaje sie by¢ problematyczna. Interpretacja
tego typu doprowadzilaby do powstania po-
waznych probleméw zwigzanych ze swobod-
nym obrotem towaréw i realizacja rzeczywi-
stego wspoélnego rynku w danym sektorze.

16 — Zobacz wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r. w sprawie
C-106/89 Marleasing, Rec. s. I-4135, pkt 8; z dnia 4 lipca
2006 r. w sprawie C-212/04 Adeneler i in., Zb.Orz. s. I-6057,
pkt 108; z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie C-188/07
Commune de Mesquer, Zb.Orz. s. I-4501, pkt 84.

17 — Zobacz wyrok z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-105/03
Pupino, Zb.Orz. s. I-5285, pkt 45.
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W szczegdlnosci pewno$¢ prawa uleglaby
znacznemu oslabieniu, jezeli zakres patentu
bylby definiowany nie na podstawie zastrze-
zen, ze wzgledu na ktére zostal przyznany,
lecz daty, w ktorej przyznanie patentu miato
miejsce. Poniewaz taka ,rozszerzajaca” inter-
pretacja jest charakterystyczna dla systeméw
prawnych niektdrych tylko paristw cztonkow-
skich, uznanie jej za obowiazujaca zgodnie
z dyrektywa doprowadzitoby do tego, ze jesz-
cze przez wiele lat az do wygasniecia paten-
téw, ktére byly wazne w momencie wejscia
w zycie dyrektywy, istnialyby powazne roz-
nice w poziomie ochrony w poszczegdlnych
panstwach.

68. Proponuje zatem, by Trybunal odpo-
wiedzial na trzecie pytanie, stwierdzajac,
ze fakt przyznania patentu przed wej$ciem
w zycie dyrektywy nie ma wplywu na udzie-
lenie odpowiedzi na poprzednie pytania
prejudycjalne.

VII — W przedmiocie czwartego pytania
prejudycjalnego

69. W czwartym pytaniu prejudycjalnym
zwrécono sie do Trybunatu o wskazanie, czy
porozumienie TRIPS, w szczegdlnosci jego
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art. 27 i 30, moze odgrywac role przy udzie-
laniu odpowiedzi na poprzednie pytania
prejudycjalne.

70. Stwierdzam od razu, ze podzielam stano-
wisko wyrazone w tej kwestii przez wszystkie
strony, z wylaczeniem Monsanto, zgodnie
z ktérym TRIPS nie moze w zaden sposéb
wplyna¢ na zmiane odpowiedzi, jaka nalezy
udzieli¢ na pierwsze trzy pytania: w szczegdl-
no$ci, moim zdaniem wyktadnia dyrektywy
proponowana przeze mnie nie sprzeciwia sie
w zaden sposéb tresciom zawartym w cyto-
wanych przepisach TRIPS.

71. W kazdym razie na wstepie nalezaloby
przypomnie¢, ze art. 1 dyrektywy w sposéb
wyrazny stanowi, ze nie narusza ona zobo-
wigzan, jakie naklada na panstwa cztonkow-
skie porozumienie TRIPS. W konsekwencji
prawodawca uznal, ze dyrektywa nie zawie-
ra przepisdw, ktore bylyby sprzeczne z wy-
mienionym traktatem miedzynarodowym:
zgodnie z wyrazng klauzula ochronna za-
warta w art. 1 nie mozna zarzuci¢ panstwu
czlonkowskiemu naruszenia dyrektywy, jesli
postepuje ono w taki sposéb, aby zagwaran-
towac realizacje zobowigzan zaciagnietych
w ramach porozumienia TRIPS.

72. Jest oczywiste, ze w tym kontekscie naj-
skuteczniejsza wyktadnig, ktéra pozwoli
unikna¢ sprzeczno$ci pomiedzy dyrektywa
a porozumieniem TRIPS, bedzie taka, kto6-
ra bedzie interpretowala dyrektywe zgodnie

z postanowieniami porozumienia TRIPS. Na-
lezy przypomnie¢, ze orzecznictwo Trybuna-
tu z jednej strony odrzuca mozliwo$¢ doko-
nywania oceny mocy obowigzujacej przepisu
Unii w $wietle porozumiedt WTO '8, z drugiej
za$ uznaje konieczno$¢ unikania rozbiezno-
$ci wlaénie dzigki zgodnej wyktadni .

73. Nalezy zatem zadal sobie pytanie, czy
interpretacja  dyrektywy  przedstawiona
przeze mnie w poprzednich punktach moze
sprzeciwia¢ sie przepisom porozumienia
TRIPS: moim zdaniem nie wystepuje tu zad-
na sprzecznos$c.

74. Zaden z przepiséw porozumienia TRIPS
nie przeciwstawia sie ochronie celowo-
$ciowej patentéw dotyczacych sekwencji
genetycznych.

75. W szczegblnosdci art. 27 porozumienia
TRIPS zajmuje sie wylacznie zdolnoscia pa-
tentowa. W analizowanym przypadku nie
wystepuje zaden problem dotyczacy zdol-
noéci patentowej, gdyz jest bezsporne, ze

18 — Trybunal stwierdzil, ze w celu dokonania analizy aktu
prawnego Unii w $wietle porozumienia WTO konieczne
jest, by Unia ,prébowata wykona¢ szczegélne zobowig-
zanie powziete w ramach WTO lub by akt [Unii] odsytat
wprost do postanowieri porozumienn WTO” (wyrok z dnia
30 wrzesnia 2003 r. w sprawie C-94/02 Biret & Cie prze-
ciwko Radzie, Rec. s. I-10565, pkt 55, 56 i przytoczone tam
orzecznictwo.

19 — Zobacz wyroki: z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawach pota-
czonych C-300/98 i C-392/98, Rec. s. I-11307, pkt 47; z dnia
11 wrzesnia 2007 r. w sprawie C-431/05 Merck Genéricos,
Rec. s. I-7001, pkt 35.
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Monsanto przysluguje prawo, z ktérego sko-
rzystala, do opatentowania sekwencji gene-
tycznej, zwiekszajacej tolerancje soi na glifo-
sat. Przedmiotem sporu miedzy stronami jest
wylgcznie zakres ochrony, ktéra powinna by¢
przyznana wynalazkowi.

76. Nie istnieje zaden problem co do zgod-
nodci z art. 30 porozumienia TRIPS, ktéry
przewiduje wyjatki od praw przyznanych
wlascicielowi patentu. Przede wszystkim
przyznanie ochrony celowo$ciowej nie ozna-
cza ustanowienia wyjgtkéw w ramach ochro-
ny patentowej, jedynie zakres samego prawa
jest okreslony w sposob restrykcyjny, gdyz
prawo to nie przystuguje w odniesieniu do
zastosowan wynalazku odmiennych od tych
przewidzianych w zgloszeniu patentowym.
Zaden z przepiséw porozumienia TRIPS nie
przewiduje mozliwosci przyznania sekwen-
cjom genetycznym ,absolutnej” ochrony, to
znaczy ochrony na wszelkie mozliwe zastoso-
wania wynalazku.

77. Nawet przy przyjeciu ad absurdum tezy,
wedlug ktorej ochrona celowo$ciowa paten-
tow dotyczacych sekwencji genetycznych
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powoduje ograniczenie zakresu zastosowa-
nia patentu zgodnie z art. 30 porozumienia
TRIPS, wydaje mi sig, ze ograniczenie to mo-
globy by¢ w zupelnosci dopuszczalne. Arty-
kut 30 wymaga, by wyjatki byly ,,ograniczone”
i nie uniemozliwialy ,normalnego wykorzy-
stania” wynalazku. Ograniczanie ochrony
sekwencji genetycznej do zastosowan, z po-
wodu ktérych zostala ona opatentowana, na
pewno nie uniemozliwia zwyczajnego korzy-
stania z wynalazku opisanego we wniosku
o udzielenie patentu. Z definicji mozliwe
jest wylaczenie z ochrony jedynie zastoso-
wan przyszlych i nieprzewidywalnych (ktére
moglyby zosta¢ opatentowane osobno przez
wlasciciela pierwszego patentu, jezeli odkry-
cie jest jego) lub, jak w niniejszym przypad-
ku, dzialan zwigzanych z przeksztalceniem
pierwotnego produktu, w ramach ktérych
sekwencja genetyczna nie pelni juz zadnej
funkgji.

78. Proponuje zatem odpowiedzie¢ na
czwarte pytanie prejudycjalne, ze przepi-
sy porozumienia TRIPS nie sprzeciwiaja sie
postanowieniom dyrektywy, interpretowanej
w sposéb okreslony w odpowiedziach na po-
przednie pytania prejudycjalne.
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VIII — Whnioski

79. W $wietle powyzszego proponuje udzieli¢ odpowiedzi na pytania prejudycjalne
przedstawione przez Rechtbank ‘s-Gravenhage w spos6b nastepujacy:

»Zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z dnia 6 lipca
1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazkéw biotechnologicznych ochrona gwa-
rantowana patentem przyznanym na sekwencje genetyczna ogranicza si¢ do sytuacji,
w ktérych informacja genetyczna pelni aktualnie funkcje opisane w patencie. Dotyczy
to zaréwno ochrony samej sekwencji, jak tez kazdego typu materiatu, w ktérym jest
ona zawarta.

Dyrektywa w dziedzinach, ktérych dotyczy, ma charakter wyczerpujacej regula-
¢ji ochrony przyznawanej wynalazkom biotechnologicznym na terytorium Unii
Europejskiej. Sprzeciwia sie ona zatem prawu krajowemu przyznajacemu wynalaz-
kom biotechnologicznym ochrone szersza od ochrony w niej przewidziane;j.

Okoliczno$¢, ze patent zostal przyznany przed wejsciem w zycie dyrektywy, nie ma
wplywu na udzielenie odpowiedzi na poprzednie pytania prejudycjalne.

Przepisy porozumienia TRIPS nie sprzeciwiaja sie dyrektywie, interpretowanej
w spos6b przedstawiony w odpowiedziach na poprzednie pytania prejudycjalne”.
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