ACORDAO DE 6. 7. 2010 - PROCESSO C-428/08

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Grande Seccio)
6 de Julho de 2010*

No processo C-428/08,

que tem por objecto um pedido de decisdo prejudicial nos termos do artigo 234.° CE,
apresentado pelo Rechtbank ’s-Gravenhage (Paises Baixos), por deciséo de 24 de Se-
tembro de 2008, entrado no Tribunal de Justica em 29 de Setembro de 2008, no
processo

Monsanto Technology LLC

contra

Cefetra BY,

Cefetra Feed Service BV,

Cefetra Futures BY,

* Lingua do processo: neerlandés.
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Alfred C. Toepfer International GmbH,

sendo interveniente:

Estado argentino,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Grande Seccgio),

composto por: V. Skouris, presidente, A. Tizzano, K. Lenaerts, ]J.-C. Bonichot,
E. Levits, presidentes de seccéo, A. Borg Barthet, J. Malenovsky, U. Lohmus e L. Bay
Larsen (relator), juizes,

advogado-geral: P. Mengozzi,
secretario: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e apds a audiéncia de 15 de Dezembro de 2009,

vistas as observacdes apresentadas:

— em representacdo da Monsanto Technology LLC, por W.A. Hoyng e F.W.E.
Eijsvogels, advocaten,
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em representacido da Cefetra BV, da Cefetra Feed Service BV, da Cefetra Futures
BV e da Alfred C. Toepfer International GmbH, por J.J. Allen e H. M. H. Speyart
van Woerden, advocaten,

em representacdo do Estado argentino, por B. Remiche, avocat, M. Roosen
e V. Cassiers, advocaten,

em representacdo do Governo italiano, por I. Bruni, na qualidade de agente,
assistida por D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

em representacdo do Governo neerlandés, por C. Wissels e M. de Grave, na
qualidade de agentes,

em representacdo do Governo portugués, por L. Inez Fernandes, na qualidade de
agente,

em representacdo do Governo do Reino Unido, por S. Ossowski, na qualidade de
agente,

em representacio da Comissdo Europeia, por H. Krimer e W. Wils, na qualidade
de agentes,
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ouvidas as conclusodes do advogado-geral na audiéncia de 9 de Margo de 2010,

profere o presente

Acérdao

1 O pedido de decisdo prejudicial tem por objecto a interpretacido do artigo 9.° da
Directiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 1998,
relativa a protecgao juridica das invencdes biotecnolédgicas (JO L 213, p. 13, a seguir
«directiva»).

2 Este pedido foi apresentado no ambito de dois litigios que opdem a Monsanto
Technology LLC (a seguir «Monsanto»), por um lado, a Cefetra BV, a Cefetra Feed
Service BV, a Cefetra Futures BV (a seguir, conjuntamente, «Cefetra»), apoiadas pelo
Estado argentino, interveniente, e, por outro, 8 Vopak Agencies Rotterdam BV (a se-
guir «Vopak») e a Alfred C. Toepfer International GmbH (a seguir «Toepfer»), a res-
peito de importacdes na Comunidade Europeia, durante os anos de 2005 e 2006, de
farinha de soja proveniente da Argentina.
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Quadro juridico

Direito internacional

O artigo 27.° do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados com o Comércio, que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Or-
ganiza¢do Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de Abril de
1994, e aprovado pela Decisdo 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 competéncia, dos acordos resultantes das negociagdes multilaterais do Uruguay
Round (1986/1994) (JO L 336, p. 1, a seguir «acordo ADPIC»), dispde no essencial,
sob a epigrafe «Objecto patentedvel», no n.° 1, que:

— podem ser obtidas patentes para quaisquer invengdes, quer se trate de produtos
ou processos, em todos os dominios da tecnologia, desde que essas invencoes
sejam novas, envolvam uma actividade inventiva e sejam susceptiveis de aplicacdo
industrial;

— serd possivel gozar de direitos de patente sem discriminacdo quanto ao local de
invencdo, ao dominio tecnoldgico e ao facto de os produtos serem importados ou
produzidos localmente.

O artigo 30.° do mesmo acordo, sob a epigrafe «Excepcdes aos direitos conferidos»,
precisa que os membros podem prever excepcdes limitadas aos direitos exclusivos
conferidos por uma patente, desde que essas excepg¢des ndo colidam de modo injusti-
ficdvel com a exploracdo normal da patente e nio prejudiquem de forma injustificdvel
os legitimos interesses do titular da patente, tendo em conta os legitimos interesses
de terceiros.
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Direito da Unido

O artigo 1.° da directiva estabelece que os Estados-Membros devem proteger as
invencoes biotecnoldgicas através do direito nacional de patentes e que, se necessario,
o adaptardo de modo a ter em conta o disposto na referida directiva. Acrescenta que
a directiva ndo prejudica as obrigacdes que decorrem para os Estados-Membros,
nomeadamente, do acordo ADPIC.

O artigo 2.° da directiva define «matéria bioldégica» como qualquer matéria que
contenha informacdes genéticas e seja auto-replicivel ou replicdvel num sistema
bioldgico.

O artigo 3.° prevé que sdo patentedveis as invenc¢des novas que impliquem uma
actividade inventiva e sejam susceptiveis de aplicacdo industrial, mesmo quando
incidam, em particular, sobre um produto composto de matéria bioldgica ou que
contenha matéria bioldgica. O artigo especifica que uma matéria biolégica isolada do
seu ambiente natural ou produzida com base num processo técnico pode ser objecto
de uma invengdo, mesmo que preexista no estado natural.

O vigésimo segundo considerando da directiva sublinha que o debate sobre a pa-
tenteabilidade de sequéncias ou sequéncias parciais de genes é fonte de controvér-
sia. Enuncia que a concessdo de uma patente a invenc¢des que se relacionem com
essas sequéncias ou sequéncias parciais deve obedecer aos mesmos critérios de
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patenteabilidade aplicados a todos os outros dominios tecnoldgicos, isto é, novidade,
actividade inventiva e aplicacdo industrial. Acrescenta que a aplicacdo industrial de
uma sequéncia ou de uma sequéncia parcial deve ser exposta de forma concreta no
pedido da patente.

Nos termos do vigésimo terceiro considerando da directiva, uma mera sequéncia de
ADN sem indicacdo de uma funcdo biolégica ndo contém quaisquer ensinamentos de
natureza técnica, pelo que ndo podera constituir uma invencédo patenteédvel.

O vigésimo quarto considerando indica que, para que o critério da aplicacdo industrial
seja respeitado no caso de uma sequéncia [ou de uma sequéncia] parcial de um gene
ser utilizada para a producdo de uma proteina ou proteina parcial, é necessaria a
especificacéo da proteina ou proteina parcial produzida ou da funcio assegurada.

Oartigo5.°,n.°3,dadirectiva, que constado capituloIsobaepigrafe «Patenteabilidade»,
exige que a aplicacdo industrial de uma sequéncia ou de uma sequéncia parcial de um
gene seja concretamente exposta no pedido de patente.

O artigo 9.°, que consta do capitulo II sob a epigrafe «Ambito da protec¢io», dispde:

«A proteccéo conferida por uma patente a um produto que contenha uma informacéo
genética ou que consista numa informacéo genética abrange qualquer matéria [...]
em que o produto esteja incorporado e na qual esteja contida e exerca a sua fungdo.»
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Direito nacional

O artigo 53.° da Lei relativa as patentes de 1995 (Rijksoctrooiwet 1995, a seguir «Lei
de 1995») prevé:

«[...] a patente confere ao titular [...] o direito exclusivo:

a) na sua empresa ou para a sua empresa, de fabrico, utilizagdo, introdugéo no
mercado ou revenda, locagédo, entrega ou comercializacdo, sob outra forma, do
produto patenteado ou da sua oferta, importagdo ou armazenamento para um
destes fins;

b) na sua empresa ou para a sua empresa, de aplicacdo do processo patenteado, ou
de utilizacdo, introdug¢do no mercado ou revenda, locagdo, entrega do produto
obtido directamente pela aplicacéo desse processo, ou comercializacio, sob outra
forma, do produto ou da sua oferta, importagdo ou armazenamento para um des-
tes fins».

O artigo 53.°-A desta lei tem a seguinte redacgéo:

«1. No que diz respeito a uma patente relativa a uma matéria bioldgica dotada, em
virtude da invencéo, de determinadas propriedades, o direito exclusivo abrange qual-
quer matéria bioldgica obtida a partir da referida matéria bioldgica por reprodu-
¢do ou multiplicacio, sob forma idéntica ou diferenciada, e dotada dessas mesmas
propriedades.
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2. No que diz respeito a uma patente relativa a um processo que permita produzir
uma matéria bioldgica dotada, em virtude da invenc¢do, de determinadas proprieda-
des, o direito exclusivo abrange a matéria bioldgica directamente obtida por esse pro-
cesso e qualquer outra matéria biolégica obtida a partir da matéria biolégica directa-
mente obtida, por reproducdo ou multiplicacio, sob forma idéntica ou diferenciada,
e dotada dessas mesmas propriedades.

3. No que diz respeito a uma patente de um produto que contenha uma informacéo
genética ou que consista numa informacéo genética, o direito exclusivo abrange qual-
quer matéria em que o produto esteja incorporado e na qual a informagéo genética
esteja contida e exerca a sua funcéo [...].»

Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

A Monsanto ¢ titular da patente europeia EP 0 546 090, concedida em 19 de Junho
de 1996, relativa a 5-enolpiruvil-siquimato-3-fosfato sintase tolerante ao glifosato (a
seguir «patente europeia»). Esta patente europeia é vélida, nomeadamente, nos Paises
Baixos.

O glifosato é um herbicida ndo selectivo. Numa planta, bloqueia o centro activo da
enzima 5-enolpiruvil-siquimato-3-fosfato sintase (a seguir «<EPSPS») da classe I, que
desempenha um papel importante no crescimento da planta. Esta ac¢do do glifosato
provoca a morte da planta.

A patente europeia descreve uma classe de enzimas EPSPS da classe II que nio séo
sensiveis ao glifosato. As plantas que contém essas enzimas sobrevivem a utilizagdo
do glifosato, ao passo que as ervas daninhas sdo destruidas. Os genes codificadores
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das enzimas da classe II foram isolados a partir de trés bactérias. A Monsanto intro-
duziu estes genes no ADN de uma planta de soja que denominou soja RR («Roundup
Ready»). Na sequéncia desta introdugdo, a planta de soja RR sintetiza uma enzima
EPSPS da classe II denominada CP4-EPSPS, que resiste ao glifosato, tornando-se as-
sim resistente ao herbicida «Roundup».

A soja RR é cultivada em grande escala na Argentina, onde a inven¢do da Monsanto
ndo é protegida por patente.

A Cefetra e a Toepfer comercializam farinha de soja. Trés carregamentos de farinha
de soja chegaram ao porto de Amesterddo, respectivamente, em 16 de Junho de 2005,
21 de Margo e 11 de Maio de 2006, provenientes da Argentina. A Vopak efectuou a
declaracéo aduaneira de um dos carregamentos.

Os trés carregamentos foram retidos pelas autoridades aduaneiras com base no Re-
gulamento (CE) n.° 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativo a inter-
vencdo das autoridades aduaneiras em relacdo as mercadorias suspeitas de violarem
certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem
esses direitos (JO L 196, p. 7). Foi autorizada a saida dos carregamentos apds a entre-
ga de amostras a Monsanto. Esta mandou analisar a mercadoria para determinar se
provinha da soja RR.

No seguimento das andlises, que revelavam a presenca, na farinha, da enzima
CP4-EPSPS e da sequéncia de ADN que a codifica, a Monsanto intentou contra a
Cefetra, a Vopak e a Toepfler, no Rechtbank s-Gravenhage, ac¢oes de condenagéo em
proibicdes baseadas no artigo 16.° do Regulamento n.° 1383/2003 e em proibicdes de
violagdes a sua patente europeia relativamente a todos os paises onde esta vigora. O
Estado argentino interveio em apoio dos pedidos da Cefetra.
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O Rechtbank ’s-Gravenhage considera que a Monsanto demonstrou a presenga, num
dos carregamentos em causa, da sequéncia de ADN protegida pela sua patente eu-
ropeia. Interroga-se, porém, sobre se essa Unica presenca é suficiente para declarar
uma violacgdo da patente europeia da Monsanto no momento da comercializacdo da
farinha na Comunidade.

A Cefetra, apoiada pelo Estado argentino, e a Toepfer sustentam que o artigo 53.°a da
Lei de 1995 tem cardcter taxativo. Deveria ser considerado lex specialis derrogatéria
do regime geral de proteccdo que o artigo 53.° da mesma lei oferece a um produto
patenteado. Na medida em que o ADN presente na farinha de soja ja ndo poderia
af exercer a sua func¢do, a Monsanto ndo se poderia opor a comercializacdo dessa
farinha exclusivamente com o fundamento da presenca nela do ADN. Existe uma
relacdo entre a patenteabilidade reduzida, que é sublinhada no vigésimo terceiro e
vigésimo quarto considerandos da directiva, e o &mbito da protecgdo conferida por
uma patente.

Segundo a Monsanto, o objectivo da directiva ndo é restringir a protecgdo juridica das
invengodes biotecnolégicas existente nos Estados-Membros. A directiva nao afecta a
proteccdo reconhecida pelo artigo 53.° da Lei de 1995, proteccdo essa que é absoluta.
Uma restri¢do da proteccdo seria incompativel com o artigo 27.° do acordo ADPIC.

O Rechtbank ’s-Gravenhage observa que o artigo 53.°a, n.° 3, da Lei de 1995, tal como
o artigo 9.° da directiva, inclui no 4mbito do direito exclusivo do titular da patente
toda a matéria em que o ADN esteja incorporado se a informacgéo genética tiver sido
incluida nessa matéria e exercer ai a respectiva funcgéo.

Esse 6rgdo jurisdicional constata que o ADN néo pode exercer a sua fungéo na farinha
de soja, que é uma matéria morta.
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Considera que a redaccéo dos artigos 53.°a, n.° 3, da Lei de 1995 e 9.° da directiva é
incompativel com a tese sustentada perante si pela Monsanto, segundo a qual é su-
ficiente que o ADN tenha exercido, num dado momento, a sua fun¢do na planta ou
possa exercer novamente a sua fungéo, depois de ter sido isolado na farinha de soja e
introduzido na matéria viva.

No entanto, segundo o Rechtbank ’s-Gravenhage, um gene, mesmo que faca parte
de um organismo, ndo tem, de forma alguma, de exercer sempre a sua funcdo. Com
efeito, existem genes que sé sdo activados em determinadas situagdes, como o calor,
a seca ou uma doenca.

Por dltimo, nédo é desprovido de interesse o facto de, na cultura da soja, de que é feita
a farinha, ter sido obtido lucro com a invengéo, sem ter existido uma contrapartida.

No caso de ndo ser possivel contrariar a comercializagdo da farinha de soja com base
no artigo 53.°a da Lei de 1995, que transpde o artigo 9.° da directiva para o direito
interno, coloca-se a questdo de saber se podera ser invocada uma proteccdo absoluta
cldssica como a prevista no artigo 53.° da Lei de 1995.

A este respeito, a directiva ndo parece impedir a protecg¢io absoluta de produtos pre-
vista numa disposi¢do como o artigo 53.° da Lei de 1995, antes procurando garantir
uma proteccdo minima. Contudo, os indicios a favor desta interpretagdo nio sio su-
ficientemente claros.
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32 Neste contexto, o Rechtbank ’s-Gravenhage decidiu suspender a instancia e colocar
ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) O artigo 9.° da [directiva] deve ser interpretado no sentido de que a protecgido

conferida nesse artigo também pode ser invocada numa situagdo, como a do pre-
sente processo, em que o produto (a sequéncia de ADN) faz parte de uma matéria
importada para a Unido Europeia (farinha de soja), ndo exercendo a sua funcio no
momento da alegada infrac¢do, mas [tendo-a] efectivamente exercido (na planta
da soja) ou [podendo] eventualmente [vir] a exercé-la novamente, depois de iso-
lado daquela matéria e introduzido na célula de um organismo?

Partindo do pressuposto da presenca da sequéncia de ADN com o numero
EP 0 546 090 descrita na [reivindicacdo] 6 da patente na farinha de soja impor-
tada para a Comunidade pela Cefetra e pela [Toepfer] e de que o ADN foi incor-
porado na farinha de soja, no sentido do artigo 9.° da [directiva], e ndo exerce ai
a sua funcdo, a proteccio conferida pela directiva, em especial pelo seu artigo 9.°,
a uma patente relativa a uma matéria bioldgica impede que a legislacdo nacional
em matéria de patentes atribua (adicionalmente) uma proteccéo absoluta ao pro-
duto (ADN) enquanto tal, independentemente de o ADN exercer a sua funcéo,
devendo portanto a proteccdo do artigo 9.° ser considerada exclusiva na situagdo
referida nesse artigo, de o produto ser constituido por informagdo genética ou
conter tal informacéo, estando o produto incorporado na matéria [que contém] a
informacédo genética?

Para a resposta a questio anterior, é relevante o facto de a patente com o niumero
EP 0 546 090 ter sido solicitada e concedida em 19 de Junho de 1996, ou seja, an-
tes da aprovacéo da [directiva], e de tal proteccdo absoluta do produto segundo
a legislacdo nacional em matéria de patentes ter sido conferida antes de ter sido
aprovada esta directiva?
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4) Na resposta as questdes precedentes, é possivel ter em conta o [acordo ADPIC],
em especial os seus artigos 27.° e 30.°?»

Quanto as questoes prejudiciais

Quanto a primeira questdo

Com a primeira questdo, o 6rgéo jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o
artigo 9.° da directiva deve ser interpretado no sentido de que confere a protecc¢do dos
direitos de patente em circunstincias como as do litigio no processo principal, em
que o produto patenteado estd contido na farinha de soja, na qual ndo exerce a fungio
para a qual foi patenteado, mas tendo previamente exercido a funcéo na planta de
soja, da qual essa farinha é um produto derivado, ou em que poderia eventualmente
vir a exercer novamente essa funcéo, depois de ter sido extraido da farinha e introdu-
zido numa célula de um organismo vivo.

A este respeito, importa observar que o artigo 9.° da directiva sujeita a protec¢do que
prevé ao requisito de a informacéo genética contida no produto patenteado ou que
constitua esse produto «exer[cer]» a sua funcdo na «matéria [...] em que» essa infor-
macdo estd contida.
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O tempo presente utilizado pelo legislador comunitério e a expressio «matéria [...]
em que», na acep¢do comum, implicam que a fungéo seja exercida actualmente e na
prépria matéria em que é incorporada a sequéncia de ADN que contém a informacéo
genética.

No caso de uma informagdo genética como a que estd em causa no processo princi-
pal, a funcdo da invencéo é exercida quando a informacéao genética protege a matéria
biolégica que a incorpora da accéo efectiva ou da possibilidade previsivel de uma
accdo de um produto que pode causar a morte dessa matéria.

Ora, a utilizacdo de um herbicida na farinha de soja néo é previsivel nem mesmo
normalmente concebivel. Além disso, mesmo admitindo esta utilizac¢do, a funcdo do
produto patenteado, que visa proteger a vida de uma matéria biol6gica que o contém,
ndo poderia ser exercida, uma vez que a informacgdo genética ja sé se encontra em
forma de residuo na farinha de soja, que é uma matéria morta obtida depois de varias
operagdes de tratamento da soja.

Resulta das consideragdes precedentes que a proteccdo prevista no artigo 9.° da
directiva esta excluida quando a informacdo genética tenha deixado de exercer a
funcdo que assegurava na matéria inicial da qual derivou a matéria controvertida.

Dai resulta também que essa proteccdo ndo pode ser invocada em relagdo a matéria
controvertida com base unicamente no fundamento de que a sequéncia de ADN que
contém a informacio genética poderia ser extraida dessa matéria e cumprir a sua
funcdo numa célula de um organismo vivo, apds ter sido ai introduzida. Com efeito,
em tal hipdtese, a funcéo seria exercida numa matéria simultaneamente distinta e
bioldgica. Por conseguinte, s poderia dar origem ao direito a proteccdo em relagdo
a essa matéria.
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Admitir uma protecgéo ao abrigo do artigo 9.° da directiva com base no fundamento
de que a informagdo genética exerceu previamente a sua fun¢do na matéria que a
contém ou que poderd eventualmente vir a exercer novamente essa fun¢io numa ou-
tra matéria equivaleria a privar de efeito ttil a disposicéo interpretada, visto que, em
principio, uma ou outra situacdo poderia sempre ser invocada.

Todavia, a Monsanto alega que, a titulo principal, reivindica uma protecc¢io da sua se-
quéncia de ADN patenteada enquanto tal. Explica que a sequéncia de ADN em causa
no litigio no processo principal estd protegida pelo direito nacional de patentes apli-
cavel, em conformidade com o disposto no artigo 1.°, n.° 1, da directiva. O artigo 9.°
da directiva refere-se unicamente ao alargamento dessa proteccdo a outras matérias
em que o produto patenteado esteja incorporado. No dmbito do litigio no processo
principal, esta empresa ndo procura assim obter a proteccdo prevista no artigo 9.° da
directiva para a farinha de soja que contém a sequéncia de ADN patenteada. O caso
em apreco diz respeito a proteccdo da sequéncia de ADN enquanto tal, que nio estd
ligada ao exercicio de uma funcgéo especifica. Esta protecgdo é, de facto, absoluta ao
abrigo do direito nacional aplicével, para o qual remete o artigo 1.°, n.° 1, da directiva.

Uma andlise como esta ndo pode ser acolhida.

A este respeito, deve salientar-se que o vigésimo terceiro considerando da directiva
enuncia que «uma mera sequéncia de ADN sem indicacdo de uma funcéo biolégica
ndo contém quaisquer ensinamentos de natureza técnica, pelo que ndo podera cons-
tituir uma invencdo patenteavel».

Por outro lado, o vigésimo segundo e vigésimo quarto considerandos, bem como o
artigo 5.°, n.° 3, da directiva, implicam que uma sequéncia de ADN ndo beneficia de
nenhuma proteccéo ao abrigo do direito de patentes quando a funcio exercida por
essa sequéncia néo for especificada.
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Assim, uma vez que a directiva sujeita a patenteabilidade de uma sequéncia de ADN
a indicacdo da fungdo que assegura, deve considerar-se que ndo atribui nenhuma
proteccdo a uma sequéncia de ADN patenteada que néo possa exercer a funcdo espe-
cifica para a qual tenha sido patenteada.

Esta interpretacédo é corroborada pela redaccdo do artigo 9.° da directiva que sujeita
a proteccdo que prevé ao requisito de a sequéncia de ADN patenteada exercer a sua
funcdo na matéria em que estd incorporada.

A interpretacdo segundo a qual, ao abrigo da directiva, uma sequéncia de ADN pa-
tenteada poderia beneficiar de uma proteccdo absoluta enquanto tal, independente-
mente da questdo de saber se a sequéncia exerce ou ndo a sua funcéo, privaria essa
disposi¢do do seu efeito util. Com efeito, uma proteccéo atribuida formalmente a
sequéncia de ADN enquanto tal abrangeria necessariamente a matéria com a qual
forma um todo enquanto essa situacgéo durar.

Como resulta do n.” 37 do presente acérdao, uma sequéncia de ADN como a que esta
em causa no litigio no processo principal ndo pode exercer a sua fungdo quando esteja
incorporada numa matéria morta como a farinha de soja.

Tal sequéncia nédo beneficia, portanto, da proteccdo dos direitos de patente, uma vez
que nem o artigo 9.° da directiva nem nenhuma outra sua disposicéo atribui protec-
cdo a uma sequéncia de ADN patenteada que ndo pode exercer a sua funcéo.

Consequentemente, importa responder a primeira questdo que o artigo 9.° da direc-
tiva deve ser interpretado no sentido de que nédo confere a proteccdo dos direitos de
patente em circunstancias como as do litigio no processo principal, em que o produto
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patenteado estd contido na farinha de soja, na qual néo exerce a fungdo para a qual
foi patenteado, mas tendo previamente exercido a funcdo na planta de soja, da qual
essa farinha é um produto derivado, ou em que poderia eventualmente vir a exercer
novamente essa funcdo, depois de ter sido extraido da farinha e introduzido numa
célula de um organismo vivo.

Quanto a segunda questdo

Com a segunda questdo, o érgao jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se
o artigo 9.° da directiva procede a uma harmonizagdo completa da protecc¢do que
confere, de modo que impede que uma legislagdo nacional conceda uma protecgio
absoluta do produto patenteado enquanto tal, independentemente de exercer ou nio
a sua funcio na matéria que o contém.

Esta questdo parte do pressuposto, referido na decisio de reenvio, de que uma
disposi¢do nacional como o artigo 53.° da Lei de 1995 atribui efectivamente uma
protecgdo absoluta ao produto patenteado.

A fim de responder a segunda questdo, importa observar que, no terceiro e quinto a
sétimo considerandos da directiva, o legislador comunitario constata que:

— éessencialuma proteccgéo eficaz e harmonizada no conjunto dos Estados-Membros
para preservar e incentivar os investimentos no dominio da biotecnologia;
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— existem divergéncias ao nivel da proteccio das invencdes biotecnoldgicas entre as
leis e praticas dos diferentes Estados-Membros;

— tais disparidades sdo susceptiveis de criar entraves ao comércio e obstar desse
modo ao funcionamento do mercado interno;

— tais divergéncias podem vir a acentuar-se a medida que os Estados-Membros
forem adoptando novas leis e priticas administrativas diferentes ou que as
interpretagdes jurisprudenciais nacionais se forem desenvolvendo de forma
distinta;

— a evolugdo heterogénea das legislagdes nacionais relativas a protecgio juridica
das invengoes biotecnoldgicas na Comunidade pode desencorajar ainda mais o
comércio, em detrimento do desenvolvimento industrial das inven¢des e do bom
funcionamento do mercado interno.

s« No oitavo e décimo terceiro considerandos dispde ainda que:

— a proteccdo juridica das invencdes biotecnoldgicas ndo exige a criacdo de um
direito especifico que substitua o direito nacional de patentes;

— o direito nacional de patentes continua a ser a referéncia essencial no que respeita
a proteccio juridica das invencdes biotecnoldgicas, embora deva ser adaptado ou
completado em certos pontos especificos para tomar em consideracio de forma
adequada a evolugdo da tecnologia que utiliza matéria biolégica, mas que preen-
che todavia os requisitos de patenteabilidade;
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— o enquadramento juridico comunitério relativo a proteccdo das invengoes bio-
tecnoldgicas pode limitar-se a defini¢do de certos principios aplicaveis, nome-
adamente, a patenteabilidade da matéria bioldgica enquanto tal e ao ambito da
protecgdo conferida por uma patente sobre uma invencéo biotecnoldgica.

Resulta destas indicagdes que o legislador comunitario pretendeu proceder a uma
harmonizagdo limitada no seu dmbito material, mas apropriada para remediar as
divergéncias existentes e prevenir divergéncias futuras entre os Estados-Membros no
dominio da protec¢édo das invengdes biotecnoldgicas.

A harmonizagédo decidida visa assim evitar entraves ao comércio.

Além disso, enquadra-se num compromisso entre os interesses dos titulares de
patentes e as necessidades do bom funcionamento do mercado interno.

No que se refere, em particular, ao artigo 9.° da directiva, constante do capitulo II
sob a epigrafe «Ambito da proteccio», a abordagem do legislador comunitario
traduz a sua intengdo de assegurar a mesma protec¢do das patentes em todos os
Estados-Membros.

Com efeito, uma protecc¢do uniforme parece ser o melhor meio de suprimir ou de
prevenir divergéncias entre os Estados-Membros e de assegurar o equilibrio desejado
entre os interesses dos titulares de patentes e os de outros operadores, enquanto que,
pelo contrério, uma abordagem de harmoniza¢do minima adoptada em beneficio
dos titulares de patentes, por um lado, comprometeria o equilibrio pretendido dos
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interesses em causa e, por outro, s6 poderia consolidar ou dar origem a divergéncias
entre os Estados-Membros e, por consequéncia, a entraves ao comércio.

Daqui resulta que a harmonizacgdo realizada pelo artigo 9.° da directiva deve ser
considerada completa.

O artigo 1.°, n.° 1, primeiro periodo, da directiva ndo se opde a esta conclusio, na me-
dida em que remete para o direito nacional de patentes no que se refere a proteccdo
das invengdes biotecnoldgicas. Com efeito, o segundo periodo do mesmo ntmero
enuncia que, se necessario, os Estados-Membros adaptario o seu direito nacional de
patentes de modo a ter em conta o disposto na presente directiva, ou seja, em parti-
cular, as disposi¢des que realizam uma harmonizacio completa.

Por consequéncia, na medida em que a directiva ndo atribui proteccdo a uma sequén-
cia de ADN patenteada que ndo pode exercer a sua func¢éo, a disposicéo interpretada
opoe-se a concessdo por um legislador nacional de uma proteccido absoluta a uma
sequéncia de ADN patenteada enquanto tal, independentemente de exercer ou nio a
sua funcdo na matéria que a contém.

Por conseguinte, ha que responder a segunda questdo que o artigo 9.° da directiva
procede a uma harmonizacdo completa da protecc¢éo que confere, de modo que im-
pede que uma legislacdo nacional conceda uma protecgéo absoluta do produto paten-
teado enquanto tal, independentemente de exercer ou nio a sua fun¢do na matéria
que o contém.
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Quanto a terceira questdo

Com a terceira questdo, o érgao jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se
o artigo 9.° da directiva se opde a que o titular de uma patente concedida antes da
adopcéo desta directiva invoque a proteccdo absoluta do produto patenteado que lhe
foi atribuida pela legislacdo nacional entdo aplicével.

Tal como a segunda questdo, também esta parte do pressuposto de que, antes da
entrada em vigor da directiva, uma disposi¢éo nacional como o artigo 53.° da Lei
de 1995 atribuia efectivamente uma proteccdo absoluta ao produto patenteado no
momento da concessdo da patente.

Com vista a responder a dita questdo, importa lembrar que, segundo jurisprudéncia
assente, uma norma nova €, em principio, imediatamente aplicdvel aos efeitos futuros
de uma situacdo nascida na vigéncia da norma anterior (v., designadamente, acor-
ddo de 11 de Dezembro de 2008, Comissédo/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, Colect.,
p- I-9465, n.° 43 e jurisprudéncia ai referida).

A directiva ndo prevé nenhuma derrogacéo a este principio.

De resto, a néo aplicacdo da directiva as patentes concedidas anteriormente criaria,
entre os Estados-Membros, diferencas de proteccido que impediriam a harmonizacio
pretendida.

I - 6811



69

70

71

72

73

ACORDAO DE 6. 7. 2010 - PROCESSO C-428/08

Por conseguinte, importa responder a terceira questdo que o artigo 9.° da directiva
opde-se a que o titular de uma patente concedida antes da adopc¢édo desta directiva
invoque a protec¢do absoluta do produto patenteado que lhe foi atribuida pela legis-
lagdo nacional entdo aplicéavel.

Quanto a quarta questdo

Com a quarta questdo, o érgdo jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se os
artigos 27.° e 30.° do acordo ADPIC sdo relevantes para efeitos da interpretagao dada
ao artigo 9.° da directiva.

A esterespeito, cabe recordar que as disposicoes do acordo ADPIC néo sdo susceptiveis
de criar, para os particulares, direitos que estes possam invocar directamente num
tribunal por for¢a do direito da Unido (acérdio de 14 de Dezembro de 2000, Dior € o.,
C-300/98 e C-392/98, Colect., p. I-11307, n.° 44).

Se se concluir que, no dominio em questdo, existe regulamentacdo da Unido, aplica-
-se o direito da Unido, o que implica a obrigacdo de, na medida do possivel, proceder
a uma interpretacdo conforme ao acordo ADPIC, sem que, contudo, possa ser atri-
buido efeito directo a disposicdo em causa desse acordo (acérdio de 11 de Setembro
de 2007, Merck Genéricos — Produtos Farmacéuticos, C-431/05, Colect., p. I-7001,
n.° 35).

Uma vez que a directiva representa a regulamentacio da Unido em matéria de patentes,
deve assim ser, na medida do possivel, objecto de uma interpretagdo conforme ao
acordo ADPIC.
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A este respeito, ndo se pode deixar de observar que a interpretacdo dada ao artigo 9.°
da directiva no presente acérddo néo contraria esta obrigacéo.

Com efeito, o artigo 9.° da directiva regula o &mbito da protecgdo conferida por uma
patente ao seu titular, enquanto que os artigos 27.° e 30.° do acordo ADPIC dizem
respeito, respectivamente, a patenteabilidade e as excep¢oes aos direitos conferidos
por uma patente.

Admitindo que se possa considerar que o conceito de «excepg¢des aos direitos con-
feridos» engloba nao sé as exclusdes de direitos mas também as limitacoes destes,
hd que concluir que a interpretacgéo do artigo 9.° da directiva que limita a proteccéo
conferida as situagcdes em que o produto patenteado exerce a sua funcéo nio é sus-
ceptivel de colidir de modo injustificivel com a exploracdo normal da patente nem
de «[prejudicar] de forma injustificivel os legitimos interesses do titular da patente,
tendo em conta os legitimos interesses de terceiros», na acepg¢ao do artigo 30.° do
acordo ADPIC.

Por conseguinte, importa responder a quarta questdo que os artigos 27.° e 30.° do
acordo ADPIC néo sdo relevantes para efeitos da interpretacido dada ao artigo 9.° da
directiva.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de inci-
dente suscitado perante o 6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir
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quanto as despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentacio
de observacdes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Grande Seccio) declara:

1)

2)

3)

4)

O artigo 9.° da Directiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
6 de Julho de 1998, relativa a proteccio juridica das invencdes biotecnolégi-
cas, deve ser interpretado no sentido de que nio confere a proteccio dos di-
reitos de patente em circunstancias como as do litigio no processo principal,
em que o produto patenteado esta contido na farinha de soja, na qual nao
exerce a funcdo para a qual foi patenteado, mas tendo previamente exercido
a funcdo na planta de soja, da qual essa farinha é um produto derivado, ou
em que poderia eventualmente vir a exercer novamente essa funcao, depois
de ter sido extraido da farinha e introduzido numa célula de um organismo
vivo.

O artigo 9.° da Directiva 98/44 procede a uma harmonizaciao completa da
proteccio que confere, de modo que impede que uma legislacao nacional
conceda uma proteccio absoluta do produto patenteado enquanto tal, inde-
pendentemente de exercer ou nio a sua fun¢dao na matéria que o contém.

O artigo 9.° da Directiva 98/44 opde-se a que o titular de uma patente con-
cedida antes da adopcdo desta directiva invoque a proteccdao absoluta do
produto patenteado que lhe foi atribuida pela legislacdio nacional entdo
aplicavel.

Osartigos 27.° e 30.° do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados com o Comércio, que constitui o anexo 1 C do
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Acordo que institui a Organiza¢io Mundial do Comércio (OMC), assinado
em Marraquexe, em 15 de Abril de 1994, e aprovado pela Decisao 94/800/CE
do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa a celebracio, em nome
da Comunidade Europeia e em relacdo as matérias da sua competéncia,
dos acordos resultantes das negociacoes multilaterais do Uruguay Round
(1986/1994), nao sdao relevantes para efeitos da interpretacio dada ao
artigo 9.° da Directiva 98/44.

Assinaturas
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