DOM AV DEN 10.5.2001 — MAL C-258/99

DOMSTOLENS DOM (sjitte avdelningen)
den 10 maj 2001 *

I mal C-258/99,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG, frdn Arrondissementsrechtbank ’s-
Gravenhage (Nederlinderna), att domstolen skall meddela ett forhandsavgor-
ande i det vid den nationella domstolen anhingiga malet mellan

BASF AG
och

Bureau voor de Industriéle Eigendom (BIE),

angdende tolkningen av artiklarna 1 och 3 i Europaparlamentets och radets
forordning nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om inforande av tilliggsskydd for
vixtskyddsmedel (EGT L 198, s. 30),

* Rittegingssprik: nederlindska.
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meddelar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden C. Gulmann (referent) samt domarna
V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen och F. Macken,

generaladvokat: F G. Jacobs,
justitiesekreterare: avdelningschefen D. Louterman-Hubeau,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— BASF AG, genom advokaterna P. Kuipers och W. VerLoren van Themaat,

— Bureau voor de Industriéle Eigendom (BIE), genom C. Eskes och
R. A. Grootoonk, bdda i egenskap av ombud,

— Tysklands regering, genom W.-D. Plessing och A. Dittrich, bada i egenskap
av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom R. Magrill, i egenskap av ombud,
bitridd av D. Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks och
H. M. H. Speyart, bada i egenskap av ombud,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,
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efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 12 oktober 2000
av: BASF AG, foretridd av advokaterna P. Kuipers och W. VerLoren, Nederlidn-
dernas regering, foretridd av M. A. Fierstra, i egenskap av ombud, Forenade
kungarikets regering, foretridd av D. Alexander, och kommissionen, foretradd av
H. M. H. Speyart,

och efter att den 30 november 2000 ha hort generaladvokatens forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage har, genom beslut av den 2 juli 1999
som inkom till domstolens kansli den 12 juli 1999, i enlighet med artikel 234 EG,
stillt tva frdgor om tolkningen av artiklarna 1 och 3 i Europaparlamentets och
radets forordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om inférande av till-
laggsskydd fér vixtskyddsmedel (EGT L 198, s. 30).

Dessa frigor har uppkommit i samband med ett 6verklagande som BASF AG
(nedan kallat BASF) gett in mot Bureau voor de Industriéle Eigendoms (BIE)
(myndigheten for industriell dganderitt, nedan kallad myndigheten) beslut att
avsld bolagets ansokan om tilliggsskydd for produkten med namnet kloridazon
som vixtskyddsmedel.
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Gemenskapsrittsliga bestimmelser

Det framgir av femte och sjitte 6vervigandena i férordning nr 1610/96 att innan
den antogs var den period da produkten atnjot faktiskt patentskydd otillrdcklig
for att avkastningen skulle hinna ticka investeringen i forskning och ge de
nodvindiga resurserna for att bibehélla en givande forskning, och detta drabbade
konkurrensen pa detta omrade. Syftet med forordningen dr att atgirda denna
brist genom att inféra ett tilliggsskydd for vixtskyddsmedlen.

Artikel 1 i férordning nr 1610/96 har foljande lydelse:

I denna forordning avses med

1) vixtskyddsmedel: verksamma dmnen och preparat som innehaller ett eller
flera verksamma dmnen, i den form dessa levereras till anvindaren, som ar
avsedda for att

d) forstora oonskade vixter,
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2) imnen: kemiska grundimnen och deras foreningar i naturlig eller industriellt

framstilld form, inklusive féroreningar som med nédvindighet uppstar vid
framstillningen,

3) verksamma dmnen: dmnen eller mikroorganismer, inklusive virus, som har en
allmin eller sirskild inverkan pa

a) skadliga organismer, eller pa
b) vixter, vixtdelar eller vixtprodukter,

4) preparat: blandningar eller losningar som idr avsedda att anvindas som
vixtskyddsmedel och som bestdr av tva eller flera dmnen, av vilka minst ett
4r ett verksamt dmne,

8) produkt: det verksamma dmne som definieras i punkt 3 eller en samman-
sidttning av verksamma dmnen i ett vixtskyddsmedel,
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9) grundpatent: ett patent som skyddar en produkt, i den mening som anges i
punkt 8, som sddan, ett preparat i den mening som anges i punkt 4, en metod
att framstilla en produkt eller en anvindning av en produkt och som av
innehavaren dberopas som grund fér meddelande av tilliggsskydd,

»

Artikel 3 i férordning nr 1610/96, i vilken villkoren for att erhélla tilliggsskyddet
faststills, har féljande innehall:

1. Tilliggsskydd skall meddelas i den medlemsstat dir en ansbkan som avses i
artikel 7 gors och vid den tidpunkt da denna goérs, om foljande villkor ir

uppfyllda:

a) Produkten skyddas av ett gillande grundpatent.

b) Ett giltigt godkinnande att saluféra produkten som vixtskyddsmedel har
limnats i enlighet med artikel 4 i direktiv 91/414/EEG eller enligt en
motsvarande bestimmelse i nationell lagstiftning.

c) Tilliggsskydd inte tidigare har meddelats f6r produkten.

d) Det godkinnande som avses under punkt b ir det forsta godkdnnandet att
saluféra produkten som vixtskyddsmedel.
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2. En innehavare av flera patent fér samma produkt kan inte beviljas flera till-
liggsskydd for denna produkt. Dock kan om tva eller flera ansékningar, som
avser samma produkt och som hirrdr fran tvd eller flera patentinnehavare,
fortfarande ir féremal for provning, tilliggsskydd for denna produkt beviljas for
var och en av dessa innehavare.”

Tvisten 1 malet vid den nationella domstolen

¢ Genom beslut av jordbruks- och fiskeriministern den 27 februari 1967 erhsll
BASF godkinnande att saluféra (nedan kallat godkidnnande) 3594 N, bekdmp-
ningsmedlet Pyramin som innehaller det verksamma dmnet kloridazon.

7 Den 23 juni 1982 beviljades BASF Europeiskt patent EP 0 026 847 f6r en metod }
for framstillning av kloridazon. Detta patent var giltigt i tio angivna stater,
diribland Konungariket Nederlianderna. J

8  Genom beslut av jordbruks- och fiskeriministern den 19 januari 1987 erhéll
BASF godkinnande 9582 N foér bekdmpningsmedlet Pyramin DF, vilket
innehdller det verksamma dmnet kloridazon.

s Kloridazon ir ett dmne som bestir av en sammansittning av tvd kemiska
foreningar, nimligen 4-amino-5-klor-1-fenyl-pyridazon-6 och §-amino-4-klor-1-
fenyl-pyridazon-6. Den f6rsta foreningen dr ett verksamt dmne och den andra,
vilken ir en isomer av den forsta, dr inte, eller i vart fall i liten utstrickning, ett
verksamt dmne utan den skall betraktas som en foérorening.
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10 Pyramin innehdller hogst 80 procent av det verksamma dmnet och minst 20
procent av fororeningen. I Pyramin DF ir det verksamma dmnet hogst 90 procent
och féroreningen minst 10 procent. Denna féridndring av férhallandet mellan det
verksamma dmnet och féroreningen har uppnatts med hjilp av en ny framstill-
ningsmetod som finns beskriven i grundpatentet EP 0 026 847.

11 Den 3 mars 1997 limnade BASF in en ansékan till myndigheten om tilldggsskydd
for Cloridazon som vixtskyddsmedel.

12 Myndigheten avslog denna ansdkan genom beslut av den 26 september 1997.
BASF begirde omprovning av beslutet och myndigheten forklarade genom beslut
av den 19 februari 1998 att BASF:s begiran om omprévning saknade grund.
BASF o6verklagade omprovningsbeslutet till Arrondissementsrechtbank ’s Gra-
venhage den 31 mars 1998.

|

|

|

;

} 13 Den nationella domstolen har uppgivit att myndigheten avslog BASF:s ansokan
med motiveringen att de krav som ir uppstillda i artikel 3.1 d i férordning

' nr 1610/96 inte var uppfyllda. Enligt myndigheten kunde inte godkinnande 9582
N, vilket hade dberopats av BASF, anses utgora ett sidant forsta godkinnande
som avses i denna bestimmelse, eftersom sdvil detta godkinnande som
godkidnnande 3594 N avsag vixtskyddsmedel som innehdller kloridazon som
det enda verksamma idmnet. Eftersom de i punkt 9 i denna dom nimnda
fororeningarna inte omfattas av begreppet produkt sdsom det har definierats i
artikel 1 punkt 8 i férordning nr 1610/96, skall dessa tvd godkinnanden anses
vara hinférliga till samma produkt i den mening som avses i artikel 3 i denna
forordning.

14 BASF har hivdat att kloridazonet med hégre koncentration, vilket erhalls genom
den metod som finns beskriven i patent EP 0 026 847 fran ar 1982 och som
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saluférs under namnet Pyramin DF, ir en annan produkt 4n den kloridazon som
tillverkats tidigare och som saluférts under namnet Pyramin. 1987 ars
godkinnande for Pyramin DF méste ddrfor betraktas som det forsta godkin-
nandet i den mening som avses i artikel 3.1 d i férordning nr 1610/96.

BASF har i detta hinseende sirskilt hiavdat att en produkt i den mening som avses
i forordning nr 1610/96 inkluderar sivil det verksamma dmnet som forore-
ningarna. Det 4r dirmed frdga om en annan produkt nir férhallandet mellan det
verksamma dmnet och féroreningen har dndrats pd ett avgorande sitt. Den
omstindigheten att det har givits ett nytt godkinnande for det kloridazon som
erhalls genom anvindandet av ett nytt patent, och som ir kidnt under namnet
Pyramin DF, visar for 6vrigt att imnet utgor en ny produkt i den mening som
avses i den nimnda forordningen. BASF har dessutom gjort gillande att om ett
godkinnande endast kan erhallas f6r de produkter som innehaller ett annat eller
ett nytt verksamt amne, vilket myndigheten i sak har pastitt, skulle metodpa-
tenten inte skyddas pa ett tillfredsstillande sdtt och syftet med férordningen
nr 1610/96 skulle forfelas. Det dr niamligen sd att sddana patent vanligtvis inte
avser helt nya produkter utan redan existerande sadana vars sammansittning
skiljer sig 4t pa grund av de nya metoder som har uppfunnits.

Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage anser att det framgir av forordning
nr 1610/96 att denna har utarbetats i syfte att genom tilliggsskydd ge
vixtskyddsforskningen ett tillrickligt skydd och att det dérfor inte har gjorts
nagon Atskillnad mellan produktpatent och metodpatent. Arrondissementsrecht-
bank ’s-Gravenhage har pdpekat att enligt den tolkning som myndigheten har
gjort av den nimnda forordningen kan ett godkdnnande néstan aldrig erhéllas for
ett metodpatent, eftersom man genom den metod som omfattas av ett sadant
patent vanligtvis inte kan erhdlla en helt ny produkt — innehdllande nya
verksamma dmnen — utan endast en dndrad sammansittning av en redan
existerande produkt. I de flesta fall har nimligen ett godkdnnande redan erhallits
for en existerande produkt varfér det godkiannande som erhillits tidigare inte kan
aberopas som ett forsta godkinnande i den mening som avses i artikel 3.1 d i
forordning nr 1610/96 for den férdndrade produkt som tillverkats med den
patenterade metoden.
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17 Den nationella domstolen undrar om detta synsitt stir i 6verensstimmelse med
foremalet for och syftet med forordning nr 1610/96 och sirskilt om erhdllandet
av ett tilliggsskydd for ett metodpatent kan vara beroende av den mer eller
mindre tillfilliga omstindigheten att ett godkdnnande dnnu inte har erhallits
betriffande den existerande produkt vars sammansittning har idndrats genom
den patenterade metoden.

18 Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage har dirfor vilandeforklarat malet och
stillt foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) a) Skall definitionerna i artikel 1.2, 1.3 och 1.8 i férordning (EG) nr 1610/96
(’forordningen’) forstds sd, att *produkt’ i den mening som avses i artikel 3
i forordningen avser ett verksamt dmne eller en sammansittning av
verksamma dmnen, sisom anges nirmare i artikel 1.3, i naturlig eller
industriellt framstilld form, inklusive fororeningar som med nédvindighet
uppstar vid framstillningen?

b) Ar det friga om en och samma produkt i forordningens mening, nir en ny
metod medger framstillning av vixtskyddsmedel innehdllande en mindre
mingd ofrankomliga fororeningar dn ett redan existerande vixtskydds-
medel med samma verksamma dmne?

c) Paverkas svaret pa friga 1b av den omstindigheten att det for det nya
vixtskyddsmedlet krivs ett nytt godkinnande och, om sa ir fallet, hur?
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2) Ar kraven i artikel 3.1 a och d i forordningen uppfyllda, om ett vixtskydds-
medel tillverkas enligt en patenterad metod, som leder till att det innehaller
en mindre mingd ofrankomliga fororeningar dn ett redan existerande
viaxtskyddsmedel med samma verksamma imne, om ett nytt godkidnnande
meddelats for det nya vixtskyddsmedlet och om ifrdgavarande metodpatent

uppgivits vara grundpatentet i den mening som avses i artikel 3.1 initio och
a?”

Den forsta fragan

Den férsta fragans forsta del

Genom den forsta frigans forsta del vill den hinskjutande domstolen f3 klarhet i
hur begreppet produkt i den mening som avses i artikel 3 i férordning nr 1610/96
skall tolkas.

Domstolen erinrar om att enligt artikel 1 punkt 8 i férordning nr 1610/96 avses
med produkt det verksamma dmne som definieras i punkt 3 i samma artikel eller
en sammansittning av verksamma dmnen i ett vixtskyddsmedel.
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Enligt artikel 1 punkt 3 i forordningen avses med verksamma dmnen bland annat
dmnen som har en allmin eller sirskild inverkan pa skadliga organismer eller pa
vixter, vixtdelar eller vixtprodukter.

Enligt artikel 1 punkt 2 i samma férordning avses med dmnen kemiska
grundimnen och deras féreningar i naturlig eller industriellt framstilld form,
inklusive fororeningar som med nodvindighet uppstar vid framstillningen.

Det framgdr av punkt 2 i forening med punkterna 3 och 8 i artikel 1 i férordning
nr 1610/96 att begreppet produkt omfattar kemiska grundimnen och deras
foreningar i naturlig eller industriellt framstilld form, inklusive féroreningar som
med nddvindighet uppstar vid framstillningen, som har en allmin eller sirskild
inverkan pa skadliga organismer eller pa vixter, vixtdelar eller vixtprodukter.

I artikel 3 i forordning nr 1610/96, dir kraven for att erhdlla ett godkinnande
uppstills, dr begreppet produkt av central betydelse. Det finns emellertid
ingenting som tyder pa att begreppet produkt i den artikeln skiljer sig fran vad
som enligt artikel 1 avses med detta begrepp i denna forordning.

Domstolen finner siledes att forsta frigans forsta del skall besvaras si att
begreppet produkt i den mening som avses i artikel 3 i férordning nr 1610/96
omfattar kemiska grundimnen och deras féreningar i naturlig eller industriellt
framstilld form, inklusive fororeningar som med nédvindighet uppstdr vid
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framstillningen och som har en allmin eller sirskild inverkan pa skadliga
organismer eller pd vixter, vixtdelar eller vixtprodukter.

Den forsta fragans andra del

Genom den forsta frigans andra del vill den hinskjutande domstolen fa klarhet i
huruvida tva produkter som endast skiljer sig it genom férhéllandet mellan en
verksam kemisk férening och den férorening som dessa produkter innehaller —
andelen av det verksamma dmnet ir storre i den ena idn i den andra produkten —
skall anses utgora en och samma produkt i den mening som avses i artikel 3 i
forordning nr 1610/96.

Det framgir av domstolens svar pd den forsta fragans forsta del att tva produkter
som bestar av samma kemiska férening som har samma allminna eller sirskilda
inverkan pi skadliga organismer eller pa vixter, vixtdelar eller vixtprodukter,
inklusive féroreningar som med nédvindighet uppstar vid framstiliningen, skall
anses vara identiska.

En produkt synes silunda kunna identifieras genom dels sin kemiska férening,
dels den indamadlsenliga inverkan som nidmnts i punkten ovan, oavsett vilka
fororeningar som den innehdller. A fortiori kan inte en produkts beskaffenhet
forandras endast genom att andelen fororeningar i denna idndras, eftersom varken
den kemiska féreningen som den innehéller eller den dndamalsenliga inverkan
som produkten har ddrigenom forindras.
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Den forsta fragans andra del skall siledes besvaras si att tvd produkter som
endast skiljer sig at genom forhallandet mellan en verksam kemisk férening och
den fororening som dessa produkter innehdller — andelen av det verksamma
dmnet dr storre i den ena dn i den andra produkten — skall anses utgéra en och
samma produkt i den mening som avses i artikel 3 i férordning nr 1610/96.

Den férsta fragans tredje del

Genom den forsta fragans tredje del vill den hinskjutande domstolen fa klarhet i
huruvida den omstindigheten att det krivs ett godkinnande fér ett nytt
vixtskyddsmedel, i vilket forhallandet mellan den verksamma kemiska for-
eningen och fororeningen ir ett annat dn det i det ursprungliga vixtskydds-
medlet, dr av betydelse foér att avgéra om de produkter som utgér dessa
viaxtskyddsmedel dr identiska.

Av det ovan anférda foljer att ett godkdnnande inte utgor ett av de kriterier som
uppstills i forordning nr 1610/96 for att definiera begreppet produkt.

Tredje fragan skall saledes besvaras si att den omstindigheten att det krivs ett
godkidnnande for ett nytt vixtskyddsmedel, i vilket forhdllandet mellan den
verksamma kemiska foreningen och fororeningen ir ett annat dn det i det
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ursprungliga vixtskyddsmedlet, inte 4r av betydelse for att avgora om de
produkter som ingdr i dessa vixtskyddsmedel 4r identiska.

Den andra fragan

33 Genom denna friga vill den hinskjutande domstolen fi klarhet i huruvida de
villkor som uppstills i artikel 3.1 a och d i férordning nr 1610/96 ir uppfyllda
nar en produkt — ett vixtskyddsmedel —, som har tillverkats med en patenterad
metod och for vilken det har erhillits ett godkinnande, endast skiljer sig fran en
produkt som tidigare godkints som vixtskyddsmedel, genom férhéllandet mellan
den verksamma kemiska foreningen och den férorening som denna produkt
innehaller — andelen av den kemiska foreningen 4r storre i den ena 4n i den
andra produkten — och nir metodpatentet har uppgivits vara grundpatent.

34 Det skall hirvid erinras om att i enlighet med vad som har anforts i punkt 29 i
denna dom skall tvad produkter som endast skiljer sig it genom forhallandet
mellan en verksam kemisk forening och den férorening som dessa produkter
innehaller — andelen av den verksamma féreningen dr storre i den ena 4n i den
andra produkten — anses utgéra en och samma produkt i den mening som avses i
artikel 3 i férordning nr 1610/96.

35 Ddrav kan endast den slutsatsen dras att nir en produkt, som har tillverkats
genom en patenterad metod och for vilken det har erhillits ett godkinnande som
vixtskyddsmedel, endast skiljer sig frin en produkt som tidigare har godkints
som vixtskyddsmedel genom forhillandet mellan den verksamma kemiska
foreningen och den férorening som denna produkt innehaller — andelen av den
verksamma foreningen ér storre i den ena dn i den andra produkten — innehaller
dessa tva vixtskyddsmedel samma produkt i den mening som avses i artikel 3 i
forordning nr 1610/96.
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Godkinnandet av denna produkt som vixtskyddsmedel, vilken har tillverkats
genom en patenterad metod, kan emellertid inte anses utgora det férsta
godkinnandet fér denna produkt, eftersom produkten redan har varit féremail
for ett tidigare godkinnande som vixtskyddsmedel.

Dirav féljer att produkten, ett vixtskyddsmedel, som tillverkats genom en
patenterad metod, inte uppfyller det villkor som uppstills i artikel 3.1 d i
férordning nr 1610/96.

Foljaktligen, utan att det foreligger skl att prova frdgan huruvida villkoret i
artikel 3.1 a i forordning nr 1610/96 ar uppfyllt, skall den andra frigan besvaras
sd att de villkor som ir uppstillda i artikel 3.1 a och d i forordning nr 1610/96
under alla forhdllanden inte dr helt uppfyllda nir en produkt — ett vixtskydds-
medel —, som har tillverkats med en patenterad metod och fér vilken det har
erhillits ett godkidnnande, endast skiljer sig frin en produkt som tidigare
godkints som vixtskyddsmedel, genom férhillandet mellan den verksamma
kemiska foéreningen och den fororening som denna produkt innehaller — andelen
av den kemiska foreningen ir storre i den ena idn i den andra produkten — och
nir metodpatentet har uppgivits vara grundpatent.

Rittegangskostnader

De kostnader som har férorsakats den nederlindska, den tyska och den brittiska
regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till dom-
stolen, dr inte ersittningsgilla. Eftersom foérfarandet i forhallande till parterna i
madlet vid den nationella domstolen utgor ett led i beredningen av samma mal,
ankommer det pd den nationella domstolen att besluta om rittegdngskostna-
derna.
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P3 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

— angdende de frigor som genom beslut av den 2 juli 1999 har stillts av
Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage — foljande dom:

1) Begreppet produkt i den mening som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och radets forordning nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om inférande av
tillaggsskydd for vixtskyddsmedel omfattar kemiska grundamnen och deras
foreningar i naturlig eller industriellt framstilld form, inklusive féroreningar
som med nodviandighet uppstir vid framstillningen och som har en allmin
eller sirskild inverkan pa skadliga organismer eller pa vixter, vixtdelar eller
vixtprodukter.

2) Tva produkter som endast skiljer sig at genom forhallandet mellan en
verksam kemisk forening och den fororening som dessa produkter innehal-
ler — andelen av den verksamma foreningen ar storre i den ena dn i den
andra produkten — skall anses utgiora en och samma produkt i den mening
som avses i artikel 3 i forordning nr 1610/96.
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3) Den omstindigheten att det krivs ett godkdnnande for ett nytt vixtskydds-
medel, i vilket forhallandet mellan den verksamma kemiska féreningen och
féroreningen ir ett annat dn det i det ursprungliga vixtskyddsmedlet, dr inte
av betydelse for att avgora om de produkter som ingar i dessa vixtskydds-
medel dr identiska.

4) De villkor som ir uppstillda i artikel 3.1 a och d i forordning nr 1610/96 ar
under alla forhallanden inte helt uppfyllda nir en produkt — ett vixt-
skyddsmedel —, som har tillverkats med en patenterad metod och for vilken
det har erhallits ett godkdnnande, endast skiljer sig frin en produkt som
tidigare godkints som vixtskyddsmedel, genom forhallandet mellan den
verksamma kemiska foreningen och den férorening som denna produkt
innehadller — andelen av den kemiska foreningen ar storre i den ena 4n i den
andra produkten — och nir metodpatentet har uppgivits vara grundpatent.

Gulmann Skouris Puissochet

Schintgen Macken

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 10 maj 2001.

R. Grass C. Gulmann

Justitiesekreterare Ordférande pa sjitte avdelningen
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