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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
PAOLO MENGOZZI
apresentadas em 9 de Margo de 2010"

1. Até hoje, foram poucas as oportunidades
que o Tribunal de Justica teve para se debru-
car sobre a directiva relativa a proteccéo ju-
ridica das inveng¢des biotecnoldgicas. Porém,
o presente processo permitir-lhe-a precisar
alguns pontos importantes no que respei-
ta a proteccdo que deve ser reconhecida, na
Unido, as patentes concedidas nesse dominio,
cuja importancia ndo se pode actualmente
subestimar.

I - Quadro juridico

A — O Acordo TRIP

2. O Acordo sobre os aspectos dos direitos de
propriedade intelectual relacionados com o

1 — Lingua original: italiano.
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comércio? (a seguir «Acordo TRIP») dispde,
nos seus artigos 27.° e 30.%:

«Artigo 27.°

Objecto patentedvel

1. Sem prejuizo do disposto nos n.”* 2 e 3,
podem ser obtidas patentes para quaisquer
invencodes, quer se trate de produtos ou pro-
cessos, em todos os dominios da tecnologia,
desde que essas invengdes sejam novas, en-
volvam uma actividade inventiva e sejam sus-
ceptiveis de aplicacdo industrial. Sem prejui-
zo do disposto no n.° 4 do artigo 65.°, non.° 8
do artigo 70.° e no n.° 3 do presente artigo,
serd possivel obter patentes e gozar de direi-
tos de patente sem discriminagdo quanto ao
local de invengdo, ao dominio tecnoldgico e

2 — Aprovado pela Decisio 94/800/CE do Conselho, de
22 de Dezembro de 1994, relativa a celebragdo, em nome da
Comunidade Europeia e em relagdo as matérias da sua com-
peténcia, dos acordos resultantes das negociagdes multilate-
rais do Uruguay Round (1986/1994) (JO L 336, p. 1). O texto
do Acordo TRIP esta publicado no mesmo JO L 336, p. 214.
Fazem fé as versoes inglesa, francesa e espanhola dos acordos
internacionais do Uruguay Round.
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ao facto de os produtos serem importados ou
produzidos localmente.

2. Os membros podem excluir da patente-
abilidade as invengdes cuja exploracdo co-
mercial no seu territério deva ser impedida
para proteccdo da ordem publica ou dos bons
costumes, e inclusivamente para proteccido
da vida e da saude das pessoas e animais e
para preservacdo das plantas ou para evitar
o ocasionamento de graves prejuizos para
o ambiente, desde que essa exclusio ndo se
deva unicamente ao facto de a exploragédo ser
proibida pela sua legislagao.

3. Os membros podem igualmente excluir da
patenteabilidade:

a) Os métodos diagndsticos, terapéuticos e
cirdrgicos para o tratamento de pessoas
ou animais;

b) As plantas e animais, com excepgdo dos
microrganismos, e 0s processos essen-
cialmente biolégicos de obtencdo de
plantas ou animais, com excepc¢do dos
processos ndo biolégicos e microbiol6gi-
cos. No entanto, os membros assegurardo
a proteccao das variedades vegetais, quer
por meio de patentes ou de um sistema
sui generis eficaz quer por meio de qual-
quer combinacdo dessas duas formas. As
disposi¢oes da presente alinea serdo ob-
jecto de revisdo quatro anos apds a data
de entrada em vigor do Acordo OMC.

Artigo 30.°

Excepgdes aos direitos conferidos

Os membros podem prever excepgdes limi-
tadas aos direitos exclusivos conferidos por
uma patente, desde que essas excepgdes nao
colidam de modo injustificivel com a explo-
racdo normal da patente e ndo prejudiquem
de forma injustificével os legitimos interesses
do titular da patente, tendo em conta os legi-
timos interesses de terceiros.»

B - A Directiva 98/44/CE

3. A Directiva 98/44/CE® (a seguir
«directiva») dispde, nos seus considerandos:

«[...]

(3) Considerando que ¢é essencial uma
proteccdo eficaz e harmonizada no
conjunto dos Estados-Membros para

3 — Directiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 6 de Julho de 1998, relativa a protecgio juridica das inven-
¢Oes biotecnoldgicas (JO L 213, p. 13).
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preservar e incentivar os investimentos
no dominio da biotecnologia;

Considerando que existem divergéncias
ao nivel da proteccdo das invengodes bio-
tecnoldgicas entre as leis e praticas dos
diferentes Estados-Membros; que tais
disparidades sdo susceptiveis de criar en-
traves ao comércio e obstar desse modo
ao funcionamento do mercado interno;

Considerando que tais divergéncias po-
dem vir a acentuar-se & medida que os
Estados-Membros forem adoptando
novas leis e préticas administrativas di-
ferentes ou que as interpretagdes juris-
prudenciais nacionais se forem desenvol-
vendo de forma distinta;

Considerando que a evolugdo heterogé-
nea das legislagdes nacionais relativas a
proteccdo juridica das invengdes biotec-
nolégicas na Comunidade pode desen-
corajar ainda mais o comércio, em de-
trimento do desenvolvimento industrial
das invengdes e do bom funcionamento
do mercado interno;

Considerando que a protec¢io juridica
das invengoes biotecnoldgicas nio exige
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(22)

(23)

a criacdo de um direito especifico que
substitua o direito nacional de patentes;
que o direito nacional de patentes con-
tinua a ser a referéncia essencial no que
respeita a protec¢do juridica das inven-
¢Oes biotecnoldgicas, embora deva ser
adaptado ou completado em certos pon-
tos especificos para tomar em conside-
ragdo de forma adequada a evolucio da
tecnologia que utiliza matéria bioldgica,
mas que preenche todavia os requisitos
de patenteabilidade;

Considerando que o debate sobre a
patenteabilidade de sequéncias ou se-
quéncias parciais de genes é fonte de
controvérsia; que, nos termos da pre-
sente directiva, a concessio de uma
patente a invenc¢des que se relacionem
com essas sequéncias ou sequéncias
parciais deve obedecer aos mesmos
critérios de patenteabilidade aplicados
a todos os outros dominios tecnold-
gicos: novidade, actividade inventiva
e aplicagdo industrial; que a aplicacdo
industrial de uma sequéncia ou de uma
sequéncia parcial deve ser exposta de
forma concreta no pedido da patente
tal como foi depositado;

Considerando que uma mera sequéncia
de ADN sem indicacdo de uma fungéo
biolégica ndo contém quaisquer ensi-
namentos de natureza técnica, pelo que
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nido poderda constituir uma invengéo
patentedvel;

(24) Considerando que, para que o critério
da aplicacéo industrial seja respeitado
no caso de uma sequéncia parcial de
um gene ser utilizada para a producio
de uma proteina ou proteina parcial, é
necessdria a especificagdo da proteina
ou proteina parcial produzida ou da

funcéo assegurada;

4. O artigo 1.° da directiva dispoe:

«1. Os Estados-Membros devem proteger
as invencdes biotecnolégicas através do di-
reito nacional de patentes. Se necessério, os
Estados-Membros ad[a]ptardo o seu direito
nacional de patentes de modo a ter em conta
o disposto na presente directiva.

2. A presente directiva ndo prejudica as obri-
gacdes que decorrem, para os Estados-Mem-
bros, das convengdes internacionais, nome-
adamente do Acordo TRIP e da Convencio
sobre a Diversidade Bioldgica».

5. O artigo 5.° da directiva prevé:

«[..]

3. A aplicacdo industrial de uma sequén-
cia ou de uma sequéncia parcial de um gene
deve ser concretamente exposta no pedido de
patente».

6. O artigo 9.° da directiva tem a seguinte
redacgdo:

«A proteccdo conferida por uma patente a
um produto que contenha uma informagio
genética ou que consista numa informacio
genética abrange qualquer matéria, sob reser-
va do disposto no n.° 1 do artigo 5.°, em que
o produto esteja incorporado e na qual esteja
contida e exerca a sua fungao».

C - Legislagdo nacional

7. A Lei relativa as patentes de 1995 dos
Paises Baixos (Rijksoctrooiwet 1995), (a
seguir <KROW95»), com as alteragdes que lhe
foram introduzidas, transpoe o artigo 9.° da

I-6771
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directiva para a legislacdo nacional nos ter-
mos seguintes:

«Artigo 53.°a

3. Sem prejuizo do disposto no artigo 3.°,
n.° 1, alinea b), no que diz respeito a uma
patente de um produto que contenha uma
informacdo genética ou que consista numa
informagdo genética, a proteccio abrange
qualquer matéria em que o produto esteja in-
corporado e na qual esteja contido e exerca a
sua fungido».

II - Matéria de facto, tramitacao processual
a nivel nacional e questdes prejudiciais

8. A sociedade Monsanto ¢ titular de uma
patente europeia (a seguir também designada
por «patente»), concedida em 19 de Junho de
1996, relativa a uma sequéncia genética que,
depois de introduzida no ADN de uma plan-
ta de soja, a torna resistente ao glifosato, um
herbicida produzido por esta mesma socie-
dade e que é comercializado sob 0 nome de
«Roundup».

I-6772

9. As plantas de soja geneticamente modi-
ficadas (designadas por «soja RR», ou seja,
«Roundup ready») sdo cultivadas em varios
paises em todo o mundo, nio sendo no entan-
to cultivadas no territério da Unido Europeia.
Para os agricultores, a vantagem da utilizagao
da soja geneticamente modificada consiste
na possibilidade de o herbicida Roundup ser
utilizado para destruir as plantas infestantes,
sem receio de causar danos a cultura da soja.

10. Na Argentina, a soja RR é cultivada em
grande escala e constitui um importante
produto de exportacdo. No entanto, por ra-
z0es que se prendem com o direito interno,
a Monsanto ndo é titular na Argentina de ne-
nhuma patente relativa a sequéncia genética
que caracteriza a planta em questéo.

11. Em 2005 e 2006, as sociedades demanda-
das no processo principal importaram alguns
carregamentos de farinha de soja provenien-
tes da Argentina. A andlise de amostras da
farinha, efectuada a pedido da Monsanto, in-
dicou que existiam vestigios do ADN caracte-
ristico da soja RR. Por conseguinte, concluiu-
-se que, na Argentina, para produzir a farinha
importada, que havia sido descarregada no
porto de Amesterddo e que se destinava a
producdo de alimentos para animais, havia
sido utilizada soja geneticamente modificada,
sendo a Monsanto titular de uma patente eu-
ropeia desse tipo de soja.

12. A Monsanto intentou uma ac¢do no 6r-
gdo jurisdicional de reenvio contra as socie-
dades importadoras, por entender que estas
sdo responsdveis por uma violagdo da sua
patente.
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13. O érgao jurisdicional nacional, consi-
derando que a interpretacdo da directiva é
necessdria para dirimir o litigio, suspendeu
a instancia e submeteu ao Tribunal de Justi-
¢a das Comunidades Europeias as seguintes
questdes prejudiciais:

«1. O artigo 9.° da [directiva] deve ser inter-

pretado no sentido de que a proteccdo
conferida nesse artigo também pode
ser invocada numa situa¢do, como a do
presente processo, em que o produto (a
sequéncia de ADN) faz parte de uma ma-
téria importada para a Unido Europeia
(farinha de soja), ndo exercendo a sua
fungdo no momento da alegada infrac-
¢do, mas [tendo-a] efectivamente exerci-
do (na planta da soja) ou [podendo] even-
tualmente [vir] a exercé-la novamente,
depois de isolado daquela matéria e in-
troduzido na célula de um organismo?

Partindo do pressuposto da presenca
da sequéncia de ADN com o numero
EP 0 546 090 descrita na [reivindicac¢io]
6 da patente na farinha de soja importada
para a Comunidade pela Cefetra e pela
[Toepfer] e de que o ADN foi incorpo-
rado na farinha de soja, no sentido do

artigo 9.° da [directiva], e ndo exerce ai a
sua funcio,

a proteccdo conferida pela directiva, em
especial pelo seu artigo 9.°, a uma patente
relativa a uma matéria biolégica impede
que a legislacdo nacional em matéria de
patentes atribua (adicionalmente) uma
proteccdo absoluta ao produto (ADN)
enquanto tal, independentemente de o
ADN exercer a sua fun¢éo, devendo por-
tanto a protecgdo do artigo 9.° ser con-
siderada exclusiva na situacdo referida
nesse artigo, de o produto ser constituido
por informacéo genética ou conter tal in-
formacéo, estando o produto incorpora-
do na matéria [que contém] a informacao
genética?

Para a resposta a questdo anterior, ¢ rele-
vante o facto de a patente com o nimero
EP 0 546 090 ter sido solicitada e con-
cedida em 19 de Junho de 1996, ou seja,
antes da aprovacio da [directiva], e de tal
proteccgdo absoluta do produto segundo
a legislacdo nacional em matéria de pa-
tentes ter sido conferida antes de ter sido
aprovada esta directiva?

Na resposta as questdes precedentes, é
possivel ter em conta o [acordo ADPIC],
em especial os seus artigos 27.° e 30.°?»

I - 6773
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III — Consideracdes preliminares

14. No presente caso, como decorre da breve
sintese dos factos efectuada, a Monsanto in-
tentou uma acgdo exclusivamente contra im-
portadores de farinha de soja proveniente da
Argentina. Isto porque a Monsanto, como ela
propria reconhece, nio é titular naquele Esta-
do de uma patente para a soja RR. Ao contra-
rio do que sucede na Argentina, a Monsan-
to recebe noutros paises produtores de soja,
como por exemplo no Brasil, uma contrapar-
tida pela utilizacdo da sua invencéo, devido a
proteccéo conferida pela patente ou a acordos
celebrados com os agricultores.

15. No entanto, deve salientar-se que a op-
¢do de limitar as acgdes judiciais intentadas
no territério da Unido unicamente aos pro-
dutos provenientes da Argentina decorre
uma simples decisdo de politica comercial
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da Monsanto. Na verdade, se o Tribunal de
Justica viesse a declarar que, no territério da
Unido Europeia, a Monsanto pode invocar
direitos relativamente a farinha de soja pro-
veniente da Argentina, nada a impediria de,
posteriormente, invocar direitos analogos re-
lativamente a farinha proveniente de outros
paises. Com efeito, o principio do esgotamen-
to sé é aplicavel depois da primeira introdu-
¢do de um produto no territério da Unido
realizada com o acordo do titular da patente *.

16. Por conseguinte, a interpretacdo que o
Tribunal de Justica vier a fazer sera aplicavel,
de modo geral, a todos os casos de importa-
¢do para o territério da Unido de um produto
derivado da transformacéo, num Estado ter-
ceiro, de uma planta geneticamente modi-
ficada, protegida por uma patente vélida no
territério da Unido Europeia.

4 — O principio do esgotamento é consequéncia natural da proi-
bigdo de restri¢des quantitativas e da proibigao de medidas
de efeito equivalente previstas nos Tratados (actualmente
nos artigos 34.° TFUE e 35.° TFUE). Segundo este princi-
pio, o titular de uma patente que tenha autorizado a colo-
cacdo no mercado de um produto relativamente ao qual a
sua patente lhe confere direitos ndo pode opor-se as vicis-
situdes juridicas subsequentes (cessdo, etc.) respeitantes a
esse mesmo produto. Com efeito, nas préprias palavras do
Tribunal de Justica, «a substancia do direito de patente con-
siste essencialmente na atribui¢io de um direito exclusivo de
primeira colocagdo em circulagdo do produto» [acérddo de
14 de Julho de 1981, Merck (C-187/80, Recueil, p. 2063, n. 9;
o itélico é meu)]. A validade da jurisprudéncia sobre o prin-
cipio do esgotamento foi confirmada sucessivas vezes pelo
Tribunal de Justiga: v., por exemplo, acérdao de 5 de Dezem-
bro de 1996, Merck e Beecham (processos apensos C-267/95
e C-268/95, Colect., p. I-6285). Quanto a distingio, para efei-
tos de aplicacdo do principio do esgotamento, entre coloca-
¢do em circulagdo no estrangeiro e no territério da Unido, v.,
por analogia, acérdao de 15 de Junho de 1976, EMI Records
(51/75, Colect., p. 357, n.* 6 a 11).
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IV - Quanto a primeira questio prejudicial

A — Observagées preliminares

17. Com a primeira questdo prejudicial, o
6rgao jurisdicional de reenvio solicita ao Tri-
bunal de Justica que esclareca se, num caso
como o do litigio do processo principal, o
artigo 9.° da directiva também protege a po-
sicdo da Monsanto quando a sequéncia ge-
nética ndo exerca a sua fun¢do no momento
presente, mas a tenha exercido no passado ou
possa vir a exercé-la no futuro.

18. Desde logo, a questdo pode ser interpre-
tada no sentido de que o problema se limita
apenas ao tempo verbal utilizado no artigo 9.°
da directiva, que, como se viu, apenas assegu-
ra a protec¢do nele prevista quando a infor-
macdo genética «exerca a sua fungdo». Nesse
caso, a resposta poderia limitar-se a salientar
que o tempo verbal utilizado no artigo é o pre-
sente, pelo que é totalmente irrelevante que
a sequéncia genética patenteada tenha efec-
tivamente exercido a sua fung¢io no passado
ou possa eventualmente vir a exercé-la no fu-
turo”®. Para efeitos da aplicacio do artigo 9.°,

5 — Com efeito, o tempo verbal de todas as versdes linguisticas
da directiva é o presente.

cada momento deve ser considerado de for-
ma independente. S6 o exercicio «presente»
da funcdo torna aplicavel a referida disposi-
¢do. O artigo 9.° ndo pode ser violado quando
a funcdo ndo esteja a ser exercida: como é na-
tural, a proteccdo prevista no artigo 9.° volta
a ser aplicdvel a partir do momento em que a
sequéncia recomece a exercer a sua funcgéo.

19. Com excepgdo da Monsanto, as partes
que apresentaram observagoes responderam
neste sentido a primeira questdo prejudicial.
Caso o Tribunal de Justica entenda que deve
abordar a questdo nos termos restritivos que
referi, também eu sugiro que se responda nes-
te sentido ao 6rgdo jurisdicional de reenvio.

20. Porém, considero que é um erro interpre-
tar de forma restritiva a questdo e que, para
dar uma resposta adequada ao 6rgéo juris-
dicional de reenvio, é necessério interpretar
o artigo 9.° no contexto global da directiva e
da protecgdo que esta confere as patentes de
invengdes biotecnoldgicas. De resto, ndo se
deve esquecer que, tanto nas observagdes es-
critas como na audiéncia, a Monsanto insistiu
no facto de que, em seu entender, a protec-
¢do conferida pela patente que esta socieda-
de pode invocar ndo decorre do artigo 9.° da
directiva mas da proteccdo «cldssica» que, na
acepcio do direito das patentes tradicional e
da propria directiva, deve ser reconhecida a
sequéncia genética enquanto tal. Segundo a
Monsanto, por outras palavras, o pedido que
esta apresentou as autoridades jurisdicionais
dos Paises Baixos tem por objecto a sequéncia

I - 6775
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de ADN entendida como substancia quimica.
A Monsanto declara que nio tem nenhuma
pretensdo relativamente a farinha, afirman-
do que, se o ADN patenteado ndo estivesse
contido na farinha, nio teria tido nenhum
fundamento para demandar as sociedades
importadoras.

B - Quanto a protecgdo conferida pela
patente em fungdo da finalidade

21. A verdadeira questio que tem de ser
resolvida, para responder de forma qutil as
interrogagdes do 6rgdo jurisdicional de re-
envio, consiste portanto em saber se, num
caso como o presente, existe ou ndo uma
proteccéo classica conferida por patente que
abrange a informacdo genética enquanto tal.
Ha assim que determinar se a informacao ge-
nética é protegida como composto quimico,
inclusivamente quando esteja presente, como
uma espécie de «residuo», num produto que
por sua vez é o resultado da transformacao do
produto bioldgico (neste caso, as plantas de
soja) no qual a sequéncia exercia a sua funcéo.

22. Poderiamos ser tentados a considerar que
este problema € irrelevante, entendendo que
no presente caso apenas a farinha é objecto
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do litigio, ndo o sendo o ADN enquanto tal
que nela se encontra incorporado. No en-
tanto, esta solucdo ndo me parece satisfato-
ria. De facto, do ponto de vista fisico ndo ha
duvida de que se pode detectar na farinha o
ADN que é objecto da patente e que, por isso,
também ele foi importado para o territério da
Uniao Europeia.

23. Com excepgao da Monsanto e do Gover-
no italiano, as outras partes que apresentaram
observagdes ndo tomaram nenhuma posigdo
sobre este problema especifico, nem mesmo
depois de, na audiéncia, terem sido expres-
samente convidadas a fazé-lo. A sua atencdo
centrou-se exclusivamente na farinha.

24. Segundo a Monsanto, como foi ja referi-
do, independentemente da eventual protec-
¢do da farinha (que esta sociedade ndo rei-
vindica), a protecgdo conferida pela patente
abrange a sequéncia de ADN enquanto tal.
Essa proteccdo néo resulta do artigo 9.° da di-
rectiva, mas das disposi¢oes gerais da mesma,
que mantém intacto o direito geral das paten-
tes. O artigo 9.° tem unicamente por funcio
alargar, em determinadas circunsténcias, essa
proteccdo de base. Contudo, independen-
temente do artigo 9.° ser ou ndo aplicavel, a
sequéncia de ADN enquanto tal continua a
beneficiar da proteccdo de base.

25. Segundo o Governo italiano, pelo
contrdrio, a partir do momento em que uma
sequéncia de ADN se encontra dentro de
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outra matéria, esta deixa de poder beneficiar
da proteccédo classica conferida por patente,
podendo apenas beneficiar, desde que este-
jam reunidos os pressupostos, da proteccdo
dos produtos «incorporantes» prevista no
artigo 9.°

26. Embora a tese do Governo italiano seja
interessante, ndo a posso subscrever. Com
efeito, importa observar que, regra geral, a
directiva completa o direito pré-existente em
matéria de patentes. Neste sentido, veja-se,
por exemplo, o considerando 8. E certo que,
no seu artigo 1.°, a prépria directiva prevé a
possibilidade de os Estados adaptarem as res-
pectivas legislagdes nacionais de patentes de
modo a torna-las compativeis com as dispo-
sicoes especificas da legislacdio comunitaria
em causa. No entanto, o Governo italiano
faz uma interpretacdo que nio se baseia em
nenhum texto. Nao se deve esquecer que, de
acordo com o direito geral das patentes, o fac-
to de uma invencao ser incorporada noutro
produto nio prejudica, regra geral, a protec-
¢do que lhe é reconhecida.

27. Por outro lado, parece-me inegével que
o artigo 9.° da directiva constitui uma norma
de extensdo da protec¢do conferida pela pa-
tente. Com efeito, este artigo parte do pressu-
posto de que o ADN patenteado é protegido
enquanto tal, alargando a protec¢do que lhe
é conferida, em determinadas circunstan-
cias, também a «matéria» na qual a sequéncia
genética se encontra, desde que esta exerca

a sua func¢io. Sendo facto assente que a se-
quéncia genética patenteada ndo exerce ne-
nhuma fun¢do na farinha de soja, uma vez
que constitui apenas um residuo, a protecgao
adicional garantida pelo artigo 9.° ndo pode
ser invocada no presente caso.

28. Porém, ha ainda que analisar se, como
defende a Monsanto, a sequéncia genética é
aqui protegida enquanto tal, na acepgdo das
disposi¢oes gerais em matéria de patentes. O
problema especifico a resolver consiste em
determinar quando é que uma sequéncia pa-
tenteada de ADN ¢é protegida como produto
auténomo.

29. A meu ver, atendendo a redacgio e aos
objectivos prosseguidos pela directiva, ha
que considerar que uma sequéncia genética
s6 deve ser protegida, inclusivamente como
produto auténomo, quando exer¢a a funcio
para a qual foi patenteada. Por outras pala-
vras, parece-me que a directiva admite — e,
efectivamente, exige — uma interpretagdo
segundo a qual, no territério da Unido, a
proteccdo conferida as sequéncias genéticas
¢ uma proteccdo dita «em funcédo da finalida-
de» («purpose-bound»). Embora a directiva
nio indique explicitamente que deve ser re-
conhecida as sequéncias genéticas uma pro-
teccdo deste tipo, muitos elementos, relativos
ao sistema global das patentes no dominio
da biotecnologia, militam a favor da referida
interpretacao.
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30. Em primeiro lugar, vérias disposi¢oes da
directiva chamam a atengdo para a necessida-
de, para se poder obter uma patente relativa a
uma sequéncia genética, de indicar a fungio
especifica que a sequéncia exerce. Vejam-se,
neste sentido, os considerandos 22, 23 e 24,
bem como o artigo 5.°, n.° 3, da directiva. E
certo que sdo disposi¢des respeitantes ao
ambito da patenteabilidade e ndo ao 4mbi-
to da proteccdo do produto patenteado. No
entanto, constituem remissdes que revestem
alguma importancia para demonstrar que, na
optica do legislador da Unido, em matéria de
patentes, uma sequéncia genética é totalmen-
te irrelevante quando néo se indique a fungdo
que essa sequéncia exerce.

31. A grande importancia que a directiva
atribui a funcdo que uma sequéncia genéti-
ca exerce visa, naturalmente, permitir que
se distinga «descoberta» de «invencdo». A
identificacdo de uma sequéncia genética sem
que seja indicada a sua fungédo constitui uma
simples descoberta, ndo patentedvel enquan-
to tal. Ao invés, € a indicagdo de uma funcdo
exercida pela sequéncia que a transforma
numa invencéo, susceptivel de beneficiar da
proteccdo conferida pela patente. Ora, uma
interpretacdo segundo a qual uma sequéncia
genética beneficia da proteccdo «classica»
conferida pela patente, ou seja, de uma pro-
teccdo alargada a todas as fungées possiveis
da mesma sequéncia, mesmo as que ndo sao
conhecidas no momento em que é efectuado
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o pedido de patente, equivale a reconhecer
uma patente para fungdes ainda desconheci-
das no momento em que esta foi pedida. Por
outras palavras, bastaria apresentar um pedi-
do de patente para uma #nica fun¢do de uma
sequéncia genética para obter proteccgdo para
todas as outras fungées possiveis dessa mesma
sequéncia. Em meu entender, esta interpreta-
¢do acabaria por permitir, na pratica, a paten-
teabilidade de uma simples descoberta, situ-
acdo que é incompativel com os principios
basicos em matéria de direito de patentes.

32. Também ndo se deve esquecer que, em
principio, a natureza intrinseca de uma pa-
tente se caracteriza por uma verdadeira troca.
Por um lado, o inventor torna publica a sua in-
vencdo, permitindo assim que a comunidade
beneficie da mesma. A titulo de contraparti-
da, durante um periodo limitado de tempo, o
inventor goza de um direito exclusivo sobre a
proépria invengdo. Parece-me que reconhecer
proteccdo absoluta a uma inveng¢do que con-
siste numa sequéncia genética, reconhecendo
assim ao titular de uma patente relativa aque-
la sequéncia um direito exclusivo alargado a
todos os usos possiveis da sequéncia, incluin-
do os usos ndo indicados e desconhecidos no
momento em que é apresentado o pedido de
patente, violaria aquele principio fundamen-
tal, porquanto conferiria ao titular de uma pa-
tente uma protecgdo desproporcionada.

33. Observe-se também que, caso se seguisse
a tese da Monsanto, o artigo 9.° da directiva
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perderia o seu efeito ttil de disposicdo que
alarga a proteccdo conferida pela patente.
Com efeito, se a sequéncia fosse protegida en-
quanto tal, ainda que néo exercesse a sua fun-
¢d0, ndo se vislumbra o motivo pelo qual o ar-
tigo 9.° deveria subordinar o alargamento da
proteccéo ao exercicio da funcédo por parte da
sequéncia. De facto, independentemente de
tudo, a proteccéo seria de qualquer modo ga-
rantida, na pratica, pela simples presenca da
sequéncia, como sucede no presente caso. O
facto de a Monsanto reclamar protec¢io para
a sequéncia e ndo para a farinha nio altera o
facto de, em concreto, a proteccdo também
produzir os seus efeitos em relagdo a farinha.

34. Parece-me que seguir a interpretacdo
defendida pela Monsanto levaria a reconhe-
cer ao titular de uma patente biotecnoldgica
uma proteccdo demasiado ampla. Com efeito,
como indicaram vdrias partes, tanto nas ob-
servagoes escritas como na audiéncia, nido é
possivel determinar até que momento ou até
que ponto da cadeia alimentar e dos produtos
derivados os vestigios do ADN origindrio da
planta geneticamente modificada continuam
a ser identificaveis. Trata-se obviamente de
sequéncias que ja ndo exercem nenhuma fun-
¢d0, mas a sua mera presenca levaria a sub-
meter ao controlo da pessoa que patenteou
a sequéncia genética de uma planta um nt-
mero indeterminado de produtos derivados.
Como o Governo argentino salientou, num
raciocinio s6 parcialmente paradoxal, caso
fossem encontrados vestigios da sequéncia
no estdbmago de um bovino, por o animal
ser alimentado com produtos derivados da
planta geneticamente modificada, a propria
importacdo do bovino em questio poderia

ser considerada uma violagdo do direito do
titular da patente®.

35. Néo restam duvidas de que a falta de pro-
teccdo da invengdo da Monsanto na Argenti-
na parece ser injusta. No entanto, do mesmo
modo, independentemente das razdes que
estdo na base dessa inexisténcia de protec-
¢do, parece-me que a actuacdo da Monsanto
consiste em tentar utilizar um ordenamento
juridico (o da Unido) para solucionar pro-
blemas encontrados noutro (o ordenamento
juridico da Argentina). Ora, parece-me que
tal é inaceitavel. O facto de a Monsanto ndo
poder obter na Argentina uma contrapartida
adequada pela sua patente ndo pode ser com-
pensado através do reconhecimento de uma
proteccdo alargada na Unido Europeia.

36. Como ¢ sabido, a proteccdo em fungdo
da finalidade ndo constitui uma novidade
absoluta no dominio das biotecnologias. Em
especial, no &mbito da matéria que é objecto
da directiva, os legisladores francés e alemao
optaram por uma proteccdo deste tipo, em-
bora esta se refira apenas as sequéncias gené-
ticas relativas ao corpo humano’. Também o
Parlamento Europeu adoptou uma resolugio
na qual recomenda, para as patentes relativas

6 — Seria valido o mesmo entendimento, por exemplo, para o
vestudrio confeccionado com fibras derivadas de plantas de
algoddo geneticamente modificadas.

7 — V.Relatério da Comissao ao Conselho e ao Parlamento Euro-
peu, de 14 de Julho de 2005, COM(2005) 312 final, «Evolugdo
e implicagdes do direito das patentes no dominio da biotec-
nologia e da engenharia genética», n.° 2.1. O documento em
questio salienta, por outro lado, que a directiva contém indi-
cagdes ndo totalmente univocas sobre este ponto.
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2o ADN humano, uma protec¢do em funcdo
da finalidade®. Além disso, no ambito das
patentes relativas a substancias quimicas, a
pratica consolidada consiste em reconhecer
a patenteabilidade de um uso novo de uma
substincia ja patenteada, com referéncia a
outros usos”’.

37. Impde-se fazer um esclarecimento neste
momento. Limitar a protec¢do das sequén-
cias genéticas conferida por uma patente as
funcgoes para as quais a patente foi concedi-
da, segundo o modelo da protec¢do em fun-
¢do da finalidade, néo significa limitar a pro-
teccdo aos casos em que o gene patenteado
estd «activo». Com efeito, de um ponto de
vista bioldgico, ha genes que s6 estdo activos
(«vivos») em determinadas circunstancias:
por exemplo, como foi revelado na audién-
cia, um gene que atribui a uma planta uma
resisténcia especial numa situacido de seca
poderd tornar-se activo («nascer») apenas
durante uma seca. E claro que, para os efeitos
da directiva, o facto de o gene «exercer a sua
func¢do» na acepgdo do artigo 9.° ndo significa
que o mesmo esteja «activo». Na acepcio da
directiva, uma informacédo genética «exerce a
sua fungdo» quando: i) estd contida numa ma-
téria viva da qual faz parte, ii) é transmitida

8 — Resolugdo do Parlamento Europeu, de 26 de Outubro de
2005, sobre as patentes das invengdes biotecnoldgicas
(JO C 277 E, p. 440, n.° 5).

9 — Trata-se de uma prdtica corrente sobretudo no sector dos
produtos farmacéuticos. De facto, ndo sendo os méto-
dos de tratamento sdo patentedveis enquanto tais (v., por
exemplo, o artigo 53.° da Convencéo sobre a Concessao de
Patentes Europeias, assinada em Munique em 5 de Outubro
de 1973, na versdo alterada no ano 2000), para proteger os
interesses das sociedades activas no sector da investigagao
meédica, foi admitida a patenteabilidade de um produto ja
conhecido, desde que destinado a um uso novo (v. decisoes
de 5 de Dezembro de 1984, G 1/83, G 5/83 e G 6/83, Bayer
e 0., da Grande Camara de Recurso do Instituto Europeu de
Patentes). Por outro lado, foi também adoptada a mesma
abordagem fora do ambito farmacéutico (v. decisio de
11 de Dezembro de 1989, G 2/88, Mobil, da Grande Camara
de Recurso do Instituto Europeu de Patentes).
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quando a matéria viva se reproduz e iii) de-
sempenha, de forma continua ou apds ocor-
rerem determinadas circunstincias, a funcdo
para a qual foi patenteada.

38. Por outro lado, deve acrescentar-se que
a explicacdo apresentada no nimero anterior
é, de qualquer modo, irrelevante no caso em
apreco, porquanto ¢ pacifico que, nas plantas
de soja RR, a sequéncia genética em questido
esta sempre «activa».

C - Quanto a natureza residual do ADN
contido na farinha

39. Uma solugéo alternativa a que expus nos
numeros anteriores consiste em considerar
que, na farinha de soja importada, o ADN
objecto de patente constitui um mero resi-
duo, presente sob a forma de vestigios, e que,
por conseguinte, ndo necessita de proteccéo.
Nessa perspectiva, o pedido da Monsanto te-
ria na realidade por objecto a farinha e nio
a sequéncia genética. A proteccdo «cldssi-
ca» da sequéncia considerada enquanto tal,
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reivindicada pela Monsanto, seria apenas um
pretexto.

40. No entanto, tal solu¢do nio me parece
viavel. Ndo hd na directiva nenhuma dispo-
sicdo de minimis que limite ou exclua a pro-
tecclo relativamente a sequéncias genéticas
presentes apenas em quantidades varidveis
(e/ou extremamente reduzidas) num produto
derivado de material bioldgico . Por outras
palavras, enveredar por essa interpretagdo
teria por efeito introduzir um elemento de
avaliacdo quantitativa (qual seria o limiar de
referéncia?) que ndo existe na directiva e que,
em ultima andlise, pode aumentar a incerte-
za. Em minha opinifo, limitar a proteccéo das
sequéncias genéticas a funcdo para a qual fo-
ram patenteadas constitui, de todos os pontos
de vista, a solucio pela qual se deve optar.

D — Conclusdo quanto a primeira questdo

41. Concluindo assim a minha anélise da
primeira questdo prejudicial, proponho que o

10 — V., no mesmo sentido, a decisio de 10 de Outubro de 2007
da High Court do Reino Unido que, num processo idén-
tico ao que se encontra actualmente pendente no 6rgao
jurisdicional de reenvio, negou a Monsanto a possibilidade
de impedir a importagdo de farinha de soja da Argentina:
Monsanto/Cargill (2007) EWHC 2257 (Pat) (n.° 89). Nesse
processo, o pedido da Monsanto foi indeferido com base
em consideragdes relativas ao ambito das reivindicacoes da
patente.

Tribunal de Justica responda declarando que,
no sistema da directiva, a proteccdo conferi-
da por uma patente relativa a uma sequéncia
genética limita-se as situagdes nas quais a in-
formacdo genética exerce actualmente as fun-
¢des descritas na patente. Este entendimento
¢ vélido tanto para a proteccdo da sequéncia
enquanto tal como para a protecgdo das ma-
térias nas quais essa sequéncia esteja contida.

V - Quanto a segunda questio prejudicial

42. Com a segunda questéo prejudicial, o 6r-
gdo jurisdicional de reenvio pergunta, no es-
sencial, se a directiva se opde a uma legislagao
nacional que confere as invenc¢des biotecno-
légicas uma protecgdo de patente mais ampla
do que a prevista na prépria directiva.

43. Por outras palavras, hd que determinar
se a directiva contém uma regulamentagio
exaustiva ou minima das patentes no domi-
nio da biotecnologia. Com efeito, no primeiro
caso, uma legislacdo nacional que reconheca
uma protec¢do mais ampla do que a prevista
na directiva é ilegal, ao passo que, no segundo
caso, essa legislacdo pode ser aceitavel.

I - 6781



CONCLUSOES DE P. MENGOZZI — PROCESSO C-428/08

44. Naturalmente que na base desta questio
se encontra o pressuposto de que a regula-
mentacdo nacional confere efectivamente ao
titular da patente uma proteccdo mais ampla
do que a prevista na directiva. E um aspecto
que tem de ser determinado pelo 6érgéo juris-
dicional nacional. Assim sendo, no presente
caso, apesar de parecer que a legislacdo dos
Paises Baixos e a directiva sdo quase idén-
ticas, inclusivamente do ponto de vista das
formulacdes linguisticas adoptadas, sendo
por conseguinte dificil vislumbrar uma pro-
teccdo mais ampla, temos que aceitar esse
pressuposto.

45. Também no que se refere a segunda ques-
tdo a Monsanto aparece isolada em relagdo a
todos as outras partes que apresentaram ob-
servagdes. De facto, enquanto a Monsanto
sustenta que a directiva ndo pode, em caso
nenhum, limitar a liberdade dos legisladores
nacionais no ponto especifico que nos ocupa,
as outras partes tendem todas a reconhecer
que a directiva tem um caracter exaustivo.

46. Uma primeira observacio que considero
necessdria prende-se com o facto de, como
¢ manifesto, a regulamentacdo relativa as
patentes em matéria biotecnoldgica, cons-
tante da directiva, ndo ser completa. Varios
aspectos da matéria foram deixados para o
legislador nacional. De resto, também o con-
siderando 8 da directiva é claro neste sentido,
ao reiterar o papel (e, com efeito, a posicdo
principal) do direito nacional.
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47. Porém, o facto de a regulamentacdo ndo
ser completa ndo significa que nio seja exaus-
tiva. De facto, é perfeitamente possivel que
uma regulamentacdo da Unido ndo abarque
todos os aspectos de um determinado sec-
tor, mas que, nos dominios por si abrangidos,
estabeleca uma regulamentacdo exaustiva.
Nesse caso, a liberdade dos legisladores na-
cionais restringe-se exclusivamente aos as-
pectos nos quais o legislador comunitério ndo
interveio .

48. Em minha opinido, a situacdo das paten-
tes em matéria biotecnoldgica corresponde
exactamente a descricdo constante do nu-
mero anterior. A regulamentacdo constante
da directiva ndo é completa, mas deve con-
siderar-se que é exaustiva nas questdes por
si abrangidas: daqui resulta que, nessas ques-
toes, uma legislacdo nacional ndo pode pre-
ver um nivel de proteccdo das patentes mais
amplo do que o previsto na directiva.

49. Sao multiplas as razdes em apoio desta
interpretacao.

50. Em primeiro lugar, a directiva tem por
objectivo principal favorecer o mercado
e a concorréncia, embora respeitando e

11 — V. acérddo de 25 de Abril de 2002, Comissio/Franca
(C-52/00, Colect., p. 1-3827, n.° 19).
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salvaguardando os investimentos efectua-
dos pelos titulares das patentes. E o que re-
sulta tanto da base juridica da directiva (a
época, artigo 100.>-A do Tratado, actual ar-
tigo 114.° TFUE) como da leitura da mesma
(v., por exemplo, o considerando 5). Parece-
-me inquestiondvel que o reconhecimento de
direitos particularmente amplos aos titulares
de patentes é potencialmente contririo ao
objectivo da directiva, uma vez que, por de-
finicdo, uma patente constitui um limite a li-
berdade econdémica .

51. Deresto, da leitura de alguns consideran-
dos da directiva (refiro-me, em particular, aos
considerandos 3, 5, 6 e 7) resulta claramen-
te que a principal preocupacio do legislador
ndo consistiu tanto em ampliar a protecgio
das invengdes biotecnoldgicas, como, pelo
contrario, em evitar que as diferencas norma-
tivas existentes neste dominio pudessem ter
consequéncias negativas no comércio no in-
terior da Unido. Ora, é evidente que conside-
rar que a directiva constitui um instrumento
de harmoniza¢do minima, com a consequente
possibilidade de existirem amplas divergén-
cias normativas entre os Estados-Membros,
contraria aquele objectivo fundamental. A
existéncia, no dmbito da Unido, de diferentes
niveis de proteccdo para as mesmas patentes
é, em ultima anédlise, um inconveniente e uma
fonte de incerteza para os proprios titulares
das patentes.

12 — V,, num caso semelhante, acérdido de 15 de Setembro de
2005, Cindu Chemicals e o. (processos apensos C-281/03
e C-282/03, Colect., p. I-8069, n.”* 39 a 44).

52. Observe-se também que a directiva nio
contém nenhuma indicacgdo explicita da qual
se possa inferir que os Estados tém a faculdade
de reconhecer uma proteccdo mais ampla do
a que prevista na directiva. Como o Governo
do Reino Unido, em particular, lembrou, com
razdo, nas suas observacgoes escritas, a inser-
¢do de uma clausula deste tipo nas normas de
harmoniza¢do minima é frequente .

53. Quanto ao demais, as directivas que im-
pdem uma harmoniza¢do minima tém habi-
tualmente por objectivo garantir uma protec-
¢do anteriormente inexistente. No presente
caso, pelo contrério, o legislador procurou
resolver, ou, pelo menos, atenuar, um pro-
blema resultante das divergéncias existentes
nesta matéria entre os ordenamentos juridi-
cos nacionais .

54. Para concluir, gostaria ainda de chamar
a atencdo para um aspecto importante. Em

13 — V,, por exemplo, artigo 8.° da Directiva 85/577/CEE do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, relativa a protec-
¢do dos consumidores no caso de contratos negociados fora
dos estabelecimentos comerciais (JO L 372, p. 31; EE15F 6
p. 131), e o artigo 5.° da Directiva 98/59/CE do Conselho, de
20 de Julho de 1998, relativa a aproximagéo das legislagdes
dos Estados-Membros respeitantes aos despedimentos
colectivos (JO L 225, p. 16). V. igualmente acérdao Comis-
sdo/Franga, referido na nota 11, n.° 18.

14 — V. o acérdio de 9 de Outubro de 2001, Paises Baixos/Par-
lamento e Conselho (C-377/98, Colect., p. I-7079, n.° 16).
Veja-se igualmente o n.° 25 do mesmo acérdéo, no qual o
Tribunal de Justica observa que a directiva introduziu uma
série de «precisdes» e de «derrogagdes» ao direito nacional:
também isto parece dificilmente compativel com a ideia de
uma directiva de harmonizagdo minima, que regra geral
apenas fixa um nivel minimo de protec¢io, deixando liber-
dade aos Estados-Membros quanto ao resto.
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geral, em matéria de patentes, a ideia em si
mesma de uma harmoniza¢do minima é pou-
co viavel. Com efeito, as disposi¢des de har-
monizacdo minima sdo normalmente adop-
tadas em contextos nos quais determinados
sujeitos estdo, claramente, numa posicdo de
fraqueza ou de inferioridade em relagédo a ou-
tros. Pode-se pensar, como exemplos tipicos,
nos ja mencionados casos de consumidores
que celebraram contratos fora de estabeleci-
mentos comerciais ou de trabalhadores afec-
tados por despedimentos colectivos . Nessas
situacoes, ndo restam davidas de qual a di-
rec¢do que a eventual protec¢do mais ampla
deve seguir: esta apenas pode favorecer as
partes mais fracas.

55. Pelo contrério, no dominio das patentes
essa univocidade ndo existe. Por a «troca» ser
uma caracteristica da patente, enquanto di-
reito conferido a titulo de contrapartida pela
divulgacdo de informacdes e de conhecimen-
tos por parte do inventor, fica excluida a exis-
téncia de uma parte «mais fraca» ou «mais
merecedora de protec¢do». A patente é, por
definigéo, um titulo juridico que visa alcancgar
um equilibrio entre dois interesses opostos,
por um lado, o direito a divulgacdo e ao pro-
gresso dos conhecimentos, por outro, o direi-
to de promogio dos investimentos e da cria-
tividade. Por conseguinte, subsistem duvidas,
caso se entendesse que a directiva confere
uma proteccdo minima, sobre se a legislacdo
nacional «mais protectora» deveria proteger
os titulares das patentes ou a livre circulacdo
das ideias (e das mercadorias).

15 — V.nota 13.
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56. A luz de todos os fundamentos apresen-
tados, proponho que o Tribunal de Justica
responda a segunda questdo prejudicial de-
clarando que, nos dominios a que diz respei-
to, a directiva regulamenta exaustivamente a
proteccdo conferida no territério da Unido
a uma invencdo biotecnolégica. Por conse-
guinte, opde-se a uma legislacdo nacional que
confere as invengdes biotecnoldgicas uma
proteccao mais ampla do que a prevista na
directiva.

VI - Quanto a terceira questao prejudicial

57. Com a terceira questdo prejudicial, o
6rgdo jurisdicional de reenvio questiona o
Tribunal de Justica sobre o tratamento a dar,
apos a entrada em vigor da directiva, a uma
patente anteriormente conferida que se ca-
racteriza por uma protec¢do mais ampla do
que a prevista na directiva.

58. A Monsanto, também neste caso, é a ini-
ca parte que considera que a data de conces-
sdo da patente pode ser relevante para efeitos
da defini¢do do 4mbito de proteccdo. Porém,
esta posicdo é defendida no quadro de uma
argumentacio desenvolvida a titulo subsidia-
rio, na eventualidade de o Tribunal nio aco-
lher a posi¢do defendida pela Monsanto no
que respeita as questdes precedentes.
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59. Em meu entender, a resposta a esta ques-
tdo baseia-se em duas premissas.

60. Em primeiro lugar, a semelhanca do que
sucedeu com a segunda questdo, ha que partir
do pressuposto, ainda que este ndo seja de-
monstrado com clareza, de que, no momento
em que foi concedida, a patente tinha efecti-
vamente um dmbito mais vasto do que aquele
que resulta da interpretacdo da directiva.

61. Em segundo lugar, embora a questéo seja
formulada em termos bastante gerais, esta
tem sempre de ser entendida no contexto do
processo nacional especifico que corre no
orgao jurisdicional de reenvio. Por outras pa-
lavras, a questdo deve ser entendida no sen-
tido de que se refere a um caso que reveste
as caracteristicas bem definidas do diferendo
que opde a sociedade Monsanto, titular da
patente europeia relativa & sequéncia genéti-
ca da soja RR, a determinadas sociedades que
importam para os Paises Baixos de farinha de
soja proveniente da Argentina.

62. Desta segunda premissa que acabo de
enunciar resulta um elemento da maior im-
portancia. Aquilo que a Monsanto requer ndo
é apenas a proteccdo conferida pela patente
que corresponde as reivindicacdes descritas
no pedido de patente para a sequéncia ge-
nética que caracteriza a soja RR. Com efeito,
os seus pedidos tém por objecto a sequéncia
genética destinada a conferir resisténcia ao
glifosato. Ora, ndo hd nenhuma ddvida de
que, na medida em que a sequéncia garante

essa resisténcia (exercendo, portanto, a sua
funcdo), merece ser protegida nos termos da
directiva.

63. No entanto, no presente caso, a Monsan-
to reivindica igualmente uma protecgdo para
a sequéncia que nio exerce a sua funcdo, mas
que é incorporada, como residuo, numa ma-
téria morta (a farinha). Por conseguinte, caso
o Tribunal de Justica declarasse que a data de
concessdo da patente é irrelevante para deter-
minar a proteccdo que conferida nos termos
na directiva, ndo haveria, em qualquer caso,
uma redugido da protec¢do do objecto das
reivindicagdes (a sequéncia que produz um
determinado efeito). Seria apenas necessario
alterar o 4mbito da protecgdo «adicional»
conferida pela patente.

64. Em minha opinido, no presente caso, a
data de concessdo da patente deve ser con-
siderada irrelevante. Também aqui, como de
resto sucedeu para as questdes prejudiciais
precedentes, ndo é possivel encontrar na di-
rectiva uma resposta explicita e univoca. To-
davia, vérios elementos sugerem que se siga
naquele sentido.

65. Em primeiro lugar, a directiva ndo
contém nenhuma disposicio transitéria. Se
o legislador tivesse querido salvaguardar a
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situacio de eventuais patentes pré-existentes,
teria provavelmente introduzido disposi¢des
especificas no texto legislativo .

66. Em segundo lugar, recorde-se a juris-
prudéncia constante do Tribunal de Justica
segundo a qual a obrigacdo de interpretacio
conforme com o direito comunitario diz res-
peito a todas as disposi¢des de direito nacio-
nal anteriores as disposi¢oes relevantes da
Unido . Nao estamos, de resto, num ambito
no qual a eventual interpretacdo conforme
de disposi¢des anteriores pudesse ter conse-
quéncias em matéria de responsabilidade pe-
nal: nesse caso, com efeito, tal operacio her-
menéutica seria provavelmente inaceitével V.

67. Por ultimo, em terceiro lugar, importa
ter presente que, como acima se viu, a direc-
tiva foi elaborada com o objectivo principal
de favorecer o mercado e a concorréncia no
territério da Unido. Nesse contexto, seria
problemética uma interpretacdo da directiva
segundo a qual a interpretacdo das patentes
varia em funcdo da data da concessdo. Com
efeito, semelhante leitura da disposi¢do aca-
baria por criar sérios problemas a livre cir-
culacdo de mercadorias e a realizagcdo de um
mercado Unico, eficiente no sector. Em es-
pecial, a seguranca juridica seria fortemente

16 — V. acérddos de 13 de Novembro de 1990, Marleasing
(C-106/89, Colect., p. I-4135, n.° 8), de 4 de Julho de 2006,
Adeneler e o. (C-212/04, Colect., p. I-6057, n.° 108), e de
24 de Junho de 2008, Commune de Mesquer (C-188/07,
Colect., p. [-4501, n.° 84).

17 — V. acérddo de 16 de Junho de 2005, Pupino (C-105/03,
Colect., p. [-5285, n.° 45).
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reduzida se o ambito concreto da patente
devesse ser definido ndo em funcgio das rei-
vindicagdes para as quais foi concedida, mas
em funcéo da data da sua concessédo. Para nio
referir que, na medida em que essas possiveis
leituras «extensivas» constituem, para mais,
uma especificidade de apenas alguns orde-
namentos juridicos dos Estados-Membros,
reconhecer a sua legitimidade ao abrigo da
directiva acabaria por permitir a subsisténcia
ainda durante muitos anos ou, pelo menos,
até expirarem as patentes validas no momen-
to em que a directiva entrou em vigor, de dife-
rengas entre os niveis de proteccdo nos varios
Estados-Membros.

68. Por conseguinte, proponho que o Tri-
bunal de Justica responda a terceira questdo
declarando que o facto de uma patente ter
sido concedida antes da entrada em vigor da
directiva ndo tem incidéncia na resposta a dar
as precedentes questoes prejudiciais.

VII - Quanto a quarta questio prejudicial

69. Com a quarta questdo prejudicial, so-
licita-se ao Tribunal de Justica que indi-
que se, para efeitos da resposta a dar as trés
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questoes precedentes, deve ser tomado em
consideracdo o Acordo TRIP, em especial os
seus artigos 27.° e 30.°

70. Declaro desde ja que partilho da opinido
que, a este respeito, todas as partes assumi-
ram, com excep¢do da Monsanto, segundo a
qual o Acordo TRIP nio pode de modo ne-
nhum alterar a resposta dada as trés primei-
ras questdes. Em especial, em meu entender,
a interpretacdo da directiva que sugiro ndo
colide de modo nenhum com o contetdo das
referidas disposi¢oes do Acordo TRIP.

71. No entanto, hd que recordar, em todo o
caso, a titulo preliminar, que o artigo 1.° da di-
rectiva ressalva explicitamente as obrigagdes
que decorrem para os Estados-Membros do
Acordo TRIP. Por conseguinte, o legislador
considerou que a directiva nio apresenta ele-
mentos de incompatibilidade com esse Tra-
tado internacional: seja como for, a clusula
de salvaguarda constante do artigo 1.° impede
que se possa imputar a um Estado-Membro
uma violac¢do da directiva sempre que o com-
portamento deste tltimo se destine a respei-
tar as obrigacdes assumidas no ambito do
Acordo TRIP.

72. E claro que, nesse contexto, o instru-
mento interpretativo mais eficaz, para evi-
tar possiveis contradigdes entre a directiva e
o Acordo TRIP, consiste em dar & primeira,
na medida do possivel, uma interpretacdo

conforme com as disposi¢oes do segundo. De
resto, de modo mais genérico, recorde-se que
a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, por
um lado, exclui a possibilidade de fiscalizar
a legitimidade de uma disposi¢do da Unido
a luz dos Acordos OMC'™, mas, por outro,
afirma a necessidade de evitar eventuais con-
flitos, precisamente através do recurso a uma
interpretagdo conforme *.

73. Hé assim que determinar se a interpre-
tacdo da directiva que propus nos nimeros
anteriores pode colidir com as disposi¢oes do
Acordo TRIP: a meu ver, ndo existe nenhuma
incompatibilidade.

74. Nada, no ambito das disposicdes do
Acordo TRIP, se opde a uma protec¢do que
se baseie na finalidade das patentes relativas a
sequéncias genéticas.

75. O artigo 27.° do Acordo TRIP, em espe-
cial, versa exclusivamente sobre a patenteabi-
lidade. No caso em apreco, ndo se coloca ne-
nhum problema de patenteabilidade, visto ser

18 — O Tribunal de Justica afirmou que, para poder fiscalizar
a legalidade de um acto da Unidao com base num acordo
OMC, ¢é necessério que a Unido «[tenha] decidido cumprir
uma obrigagdo determinada assumida no quadro da OMC
ou [que] o acto [da Unido] remet[a], de modo expresso,
para disposi¢des precisas dos acordos OMC» [acordao de
30 de Setembro de 2003, Biret & Cie/Conselho, (C-94/02 P,
Colect., p. I-10565, n.” 55 e 56 e jurisprudéncia ai referida)].

19 — V.acérdaos de 14 de Dezembro de 2000, Dior e o. (processos
apensos C-300/98 e C-392/98, Colect., p. I-11307, n.° 47) e
de 11 de Setembro de 2007, Merck Genéricos - Produtos
Farmacéuticos (C-431/05, Colect., p. I-7001, n.° 35).
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pacifico que a Monsanto tem o direito, que de
facto exerceu, de patentear a sequéncia gené-
tica que confere a soja resisténcia ao glifosato.
Pelo contrério, a divergéncia das partes diz
exclusivamente respeito a questdo do 4mbi-
to da protecgdo que deve ser reconhecida a
invencao.

76. Também ndo se vislumbra nenhum pro-
blema de compatibilidade com o artigo 30.°,
relativo as possiveis excepgdes aos direitos
conferidos ao titular de uma patente. De fac-
to, antes de mais, reconhecer uma protec¢do
baseada na finalidade nao significa prever ex-
cepgdes ao ambito de proteccdo de uma pa-
tente: pelo contrario, aquilo que deve ser de-
finido restritivamente é o alcance do préprio
direito, que ndo é reconhecido relativamente
a usos diferentes dos previstos no pedido de
patente. Nada, no dmbito do Acordo TRIP,
impde que se reconheca as sequéncias gené-
ticas uma proteccdo «absoluta», ou seja, re-
lativa a todos os usos possiveis, incluindo os
imprevistos e futuros.

77. De resto, ainda que, por absurdo, se qui-
sesse considerar que uma protec¢do baseada
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na finalidade das patentes relativas a sequén-
cias genéticas constitui uma limitagdo do 4&m-
bito de uma patente, na acepcéao do artigo 30.°
do Acordo TRIP, penso que a mesma seria
perfeitamente admissivel. Com efeito, o refe-
rido artigo 30.° prevé que as excepgdes devem
ser «limitadas» e ndo devem colidir com «a
exploragdo normal» da invengdo. Ora, limitar
a proteccdo de uma sequéncia genética aos
usos para os quais foi patenteada ndo impede
seguramente a explora¢do normal da inven-
¢do, que é aquela que foi descrita no pedido
de patente. Com efeito, por defini¢do, s6 sdo
excluidos da protecgdo os possiveis usos fu-
turos e imprevisiveis (os quais, no entanto,
poderiam por sua vez ser patenteados pelo
titular da primeira patente, caso a descoberta
fosse sua) ou, como no presente caso, as acti-
vidades relativas a transformacédo do produto
origindrio, no ambito das quais a sequéncia
genética ja ndo exerce nenhuma funcéo.

78. Por conseguinte, proponho que se res-
ponda a quarta questio prejudicial declaran-
do que as disposi¢cdes do Acordo TRIP nao
sdo contrdrias a directiva, nos termos em que
esta foi interpretada nas respostas as prece-
dentes questdes prejudiciais.
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VIII — Conclusoes

79. Com base nas consideragdes expostas, proponho que o Tribunal de Justica
responda as questdes prejudiciais submetidas pelo Rechtbank ’s-Gravenhage
declarando o seguinte.

«No sistema da Directiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
6 de Julho de 1998, relativa a protecgéo juridica das invengdes biotecnoldgicas, a pro-
teccdo conferida por uma patente relativa a uma sequéncia genética limita-se as si-
tuagdes nas quais a informacéo genética exerce actualmente as func¢des descritas na
patente. Este entendimento é valido tanto para a protec¢do da sequéncia enquanto tal
como para a proteccdo das matérias nas quais essa sequéncia esteja contida.

Nos dominios a que diz respeito, a directiva regulamenta exaustivamente a proteccéo
conferida no territério da Unido a uma invencdo biotecnolégica. Por conseguinte,
opoe-se a uma legislacdo nacional que confere as invengoes biotecnolégicas uma pro-
teccdo mais ampla do que a prevista na directiva.

O facto de uma patente ter sido concedida antes da entrada em vigor da directiva ndo
tem incidéncia na resposta a dar as precedentes questoes prejudiciais.

As disposi¢cdes do Acordo TRIP néo séo contrarias a directiva, nos termos em que
esta foi interpretada nas respostas as precedentes questdes prejudiciais».
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