URTEIL VOM 6. 7. 2010 — RECHTSSACHE C-428/08

URTEIL DES GERICHTSHOFEFS (Grofie Kammer)
6. Juli 2010*

In der Rechtssache C-428/08

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht von der
Rechtbank ’s-Gravenhage (Niederlande) mit Entscheidung vom 24. September 2008,
beim Gerichtshof eingegangen am 29. September 2008, in dem Verfahren

Monsanto Technology LLC

gegen

Cefetra BY,

Cefetra Feed Service BV,

Cefetra Futures BY,

* Verfahrenssprache: Niederlandisch.
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Alfred C. Toepfer International GmbH,

unterstiitzt durch:

Staat Argentinien,

erldsst

DER GERICHTSHOF (GrofSe Kammer)

unter Mitwirkung des Présidenten V. Skouris, der Kammerprasidenten A. Tizzano,
K. Lenaerts, J.-C. Bonichot und E. Levits sowie der Richter A. Borg Barthet,
J. Malenovsky, U. Lohmus und L. Bay Larsen (Berichterstatter),

Generalanwalt: P. Mengozzi,
Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsritin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die miindliche Verhandlung vom
15. Dezember 2009,

unter Bertiicksichtigung der Erklarungen

— der Monsanto Technology LLC, vertreten durch W.A. Hoyng und
E. W.E. Eijsvogels, advocaten,
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der Cefetra BV, der Cefetra Feed Service BV, der Cefetra Futures BV und der Alfred
C. Toepfer International GmbH, vertreten durch J.J. Allen und H. M. H. Speyart
van Woerden, advocaten,

des Staates Argentinien, vertreten durch B. Remiche, avocat, sowie M. Roosen
und V. Cassiers, advocaten,

der italienischen Regierung, vertreten durch I. Bruni als Bevollmichtigte im
Beistand von D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

der niederlandischen Regierung, vertreten durch C. Wissels und M. de Grave als
Bevollmichtigte,

der portugiesischen Regierung, vertreten durch L. Inez Fernandes als
Bevollmichtigten,

der Regierung des Vereinigten Konigreichs, vertreten durch S. Ossowski als
Bevollmichtigten,

der Europdischen Kommission, vertreten durch H. Krdmer und W. Wils als
Bevollmichtigte,
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nach Anhorung der Schlussantrige des Generalanwalts in der Sitzung vom 9. Mirz
2010

folgendes

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 9 der Richtlinie
98/44/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 {iber den
rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABI L 213, S. 13, im Folgenden:
Richtlinie).

Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen von zwei Rechtsstreitigkeiten, in denen die Mon-
santo Technology LLC (im Folgenden: Monsanto) zum einen der Cefetra BV, der Ce-
fetra Feed Service BV und der Cefetra Futures BV (im Folgenden gemeinsam: Cefet-
ra), unterstiitzt durch den Staat Argentinien, sowie zum anderen der Vopak Agencies
Rotterdam BV (im Folgenden: Vopak) und der Alfred C. Toepfer International GmbH
(im Folgenden: Toepfer) wegen Einfuhren von Sojamehl aus Argentinien in die Euro-
péische Gemeinschaft in den Jahren 2005 und 2006 gegeniibersteht.
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Rechtlicher Rahmen

Volkerrecht

Art. 27 (,Patentfihige Gegenstinde“) des Ubereinkommens iiber handelsbezogene
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums in Anhang 1 C des Ubereinkommens
zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO), das am 15. April 1994 in Mar-
rakesch unterzeichnet und durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. De-
zember 1994 iiber den Abschluss der Ubereinkiinfte im Rahmen der multilateralen
Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986—1994) im Namen der Européischen Ge-
meinschaft in Bezug auf die in ihre Zustdndigkeiten fallenden Bereiche genehmigt
wurde (ABI. L 336, S. 1, im Folgenden: TRIPS-Ubereinkommen), bestimmt in Abs. 1
im Wesentlichen:

— Patente sind fiir Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhéltlich, sowohl
fiir Erzeugnisse als auch fiir Verfahren, vorausgesetzt, dass sie neu sind, auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind;

— DPatentrechte konnen ausgeiibt werden, ohne dass hinsichtlich des Ortes der
Erfindung, des Gebiets der Technik oder danach, ob die Erzeugnisse eingefiihrt
oder im Land hergestellt werden, diskriminiert werden darf.

In Art. 30 (,Ausnahmen von den Rechten aus dem Patent“) des Ubereinkommens
heifSt es, dass die Mitglieder begrenzte Ausnahmen von den ausschliefllichen Rechten
aus einem Patent vorsehen konnen, sofern solche Ausnahmen nicht unangemessen
im Widerspruch zur normalen Verwertung des Patents stehen und die berechtigten
Interessen des Inhabers des Patents nicht unangemessen beeintrichtigen, wobei auch
die berechtigten Interessen Dritter zu berticksichtigen sind.
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Unionsrecht

Art. 1 der Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten biotechnologische Erfindungen
durch das nationale Patentrecht schiitzen und dass sie dieses erforderlichenfalls an-
passen, um den Bestimmungen dieser Richtlinie Rechnung zu tragen. Weiter heifit es,
dass die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus internationalen Ubereinkommen,
. a. aus dem TRIPS-Ubereinkommen, von dieser Richtlinie nicht beriihrt werden.

Art. 2 der Richtlinie definiert ,biologisches Material“ als ein Material, das genetische
Informationen enthilt und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen
System reproduziert werden kann.

Nach Art. 3 konnen Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderischen Tétigkeit be-
ruhen und gewerblich anwendbar sind, u. a. auch dann patentiert werden, wenn sie
ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthilt, zum Ge-
genstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens
aus seiner natiirlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Ge-
genstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

Im 22. Erwédgungsgrund der Richtlinie wird hervorgehoben, dass die Diskussion tiber
die Patentierbarkeit von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen kontrovers gefithrt
wird. Die Erteilung eines Patents fiir Erfindungen, die solche Sequenzen oder Teilse-
quenzen zum Gegenstand haben, unterliegt denselben Patentierbarkeitskriterien der
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Neubheit, erfinderischen Tatigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit wie alle anderen
Bereiche der Technologie. Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teil-
sequenz muss in der eingereichten Patentanmeldung konkret beschrieben sein.

Nach dem 23. Erwdgungsgrund der Richtlinie enthélt ein einfacher DNA-Abschnitt
ohne Angabe einer Funktion keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb
keine patentierbare Erfindung dar.

Im 24. Erwigungsgrund heift es, dass das Kriterium der gewerblichen Anwendbar-
keit voraussetzt, dass im Fall der Verwendung einer Sequenz oder Teilsequenz eines
Gens zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins angegeben wird, welches Pro-
tein oder Teilprotein hergestellt wird und welche Funktion es hat.

Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie in Kapitel I (,Patentierbarkeit”) verlangt, dass die
gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in der
Patentanmeldung konkret beschrieben wird.

Art. 9 in Kapitel II (,Umfang des Schutzes®) bestimmt:

»Der Schutz, der durch ein Patent fiir ein Erzeugnis erteilt wird, das aus einer geneti-
schen Information besteht oder sie enthilt, erstreckt sich ... auf jedes Material, in das
dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist
und ihre Funktion erfillt
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Nationales Recht

Art. 53 des Reichspatentgesetzes von 1995 (Rijksoctrooiwet 1995, im Folgenden:
Gesetz von 1995) sieht vor:

»Ein Patent gibt dem Patentinhaber ... das ausschliefSliche Recht,

a) das patentierte Erzeugnis in seinem oder fiir seinen Betrieb herzustellen, zu ver-
wenden, in den Verkehr zu bringen oder weiterzuverkaufen, zu vermieten, zu lie-
fern oder anderweit zu veraufSern oder in anderer Weise anzubieten, einzufithren
oder vorritig zu halten;

b) die patentierte Wirkungsweise in seinem oder fiir seinen Betrieb anzuwenden
oder das unmittelbar durch die Anwendung dieser Wirkungsweise gewonnene
Erzeugnis zu verwenden, in den Verkehr zu bringen oder weiterzuverkaufen, zu
vermieten, zu liefern oder anderweit zu verauflern oder in anderer Weise anzu-
bieten, einzufithren oder vorritig zu halten*

Art. 53a dieses Gesetzes lautet:

»1. In Bezug auf ein Patent fiir biologisches Material, das aufgrund der Erfindung mit
bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, erstreckt sich das ausschlieflliche Recht
auf jedes biologische Material, das aus diesem biologischen Material durch generati-
ve oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form gewonnen wird
und mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist.
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2. In Bezug auf ein Patent fiir ein Verfahren, das die Gewinnung eines aufgrund der
Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestatteten biologischen Materials er-
moglicht, erstreckt sich das ausschliefiliche Recht auf das mit diesem Verfahren un-
mittelbar gewonnene biologische Material und jedes andere mit denselben Eigen-
schaften ausgestattete biologische Material, das durch generative oder vegetative
Vermehrung in gleicher oder abweichender Form aus dem unmittelbar gewonnenen
biologischen Material gewonnen wird.

3. In Bezug auf ein Patent fiir ein Erzeugnis, das aus einer genetischen Information
besteht oder eine solche enthalt, erstreckt sich das ausschlieflliche Recht ... auf jedes
Material, in das dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Informa-
tion enthalten ist und ihre Funktion erfiillt:*

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

Monsanto ist Inhaberin eines ihr am 19. Juni 1996 unter der Nr. EP 0 546 090 erteilten
europdischen Patents betreffend Glyphosat tolerante 5-Enolpyruvylshikimat-3-phos-
phatsynthasen (im Folgenden: européisches Patent). Dieses europdische Patent ent-
faltet seine Wirkungen u. a. in den Niederlanden.

Glyphosat ist ein nicht selektives Herbizid. In einer Pflanze blockiert es das aktive
Zentrum von 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphatsynthasen (im Folgenden: EPSPS)
Enzymen der Klasse I, die beim Wachstum der Pflanze eine wichtige Rolle spielen.
Diese Wirkweise fithrt zum Absterben der Pflanze.

Das Patent beschreibt eine Klasse von EPSPS-Enzymen der Klasse II, die nicht auf
Glyphosat reagieren. Pflanzen mit EPSPS-Enzymen der Klasse II iiberleben die
Verwendung von Glyphosat, wihrend das Unkraut abstirbt. Gene, die firr diese
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Klasse-II-Enzyme kodieren, werden aus drei verschiedenen Bakterien isoliert. Mon-
santo hat diese Gene in die DNA einer Sojabohnenpflanze eingebracht, die sie als RR
(»,Roundup Ready”) Sojabohne bezeichnet hat. Infolge dieser Einbringung bildet die
RR-Sojabohne ein Klasse-II-EPSPS-Enzym mit der Bezeichnung CP4-EPSPS, das ge-
gen Glyphosat resistent ist. Sie wird so gegen das Herbizid Roundup resistent.

Die RR-Sojabohne wird in Argentinien, wo fiir die Erfindung von Monsanto kein
Patentschutz besteht, in grofiem Umfang angebaut.

Cefetra und Toepfer handeln mit Sojamehl. Im Hafen von Amsterdam kamen
am 16. Juni 2005, am 21. Mérz und am 11. Mai 2006 drei Ladungen Sojamehl aus
Argentinien an. Vopak nahm fiir eine der Ladungen die Zollanmeldung vor.

Die drei Ladungen wurden von den Zollbehorden aufgrund der Verordnung (EG)
Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 iiber das Vorgehen der Zollbehérden gegen
Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen,
und die Mafinahmen gegeniiber Waren, die erkanntermaflen derartige Rechte ver-
letzen (ABL L 196, S. 7), aufgehalten. Sie wurden nach der Ubergabe von Proben an
Monsanto freigegeben. Diese lief} die Ware untersuchen, um festzustellen, ob sie von
RR-Sojapflanzen stamme.

Nach diesen Untersuchungen berief sich Monsanto auf das Vorhandensein des En-
zyms CP4-EPSPS sowie der DNA-Sequenz, fiir die CP4-EPSPS kodiert sei, und erhob
gegen Cefetra, Vopak und Toepfer vor der Rechtbank ’s-Gravenhage auf Art. 16 der
Verordnung Nr. 1383/2003 gestiitzte Unterlassungsklagen sowie Klagen auf Unterlas-
sung der Verletzung ihres europdischen Patents fiir alle Lénder, fiir die dieses gelte.
Der Staat Argentinien ist als Streithelfer zur Unterstiitzung der Antridge von Cefetra
beigetreten.
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Die Rechtbank ’s-Gravenhage ist der Auffassung, dass Monsanto das Vorhandensein
der von ihrem européischen Patent geschiitzten DNA-Sequenz in einer der streitigen
Ladungen nachgewiesen habe. Sie fragt sich gleichwohl, ob allein dieses Vorhanden-
sein fiir die Feststellung der Verletzung des européischen Patents von Monsanto an-
lasslich des Inverkehrbringens des Mehls in der Gemeinschaft ausreiche.

Cefetra, unterstiitzt durch den Staat Argentinien, und Toepfer machen geltend, dass
Art. 53a des Gesetzes von 1995 abschliefiend sei. Er sei daher als lex specialis anzuse-
hen, die von der allgemeinen Schutzregelung abweiche, die Art. 53 des Gesetzes fiir
ein patentiertes Erzeugnis vorsehe. Da die im Sojamehl vorhandene DNA ihre Funk-
tion nicht mehr ausiiben kénne, konne Monsanto dem Verkauf des Sojamehls nicht
allein mit der Begriindung entgegentreten, dass die DNA im Sojamehl vorhanden sei.
Es bestehe ein Zusammenhang zwischen der in den Erwégungsgriinden 23 und 24
der Richtlinie hervorgehobenen beschrankten Patentfihigkeit und dem Schutzum-
fang des Patents.

Nach Ansicht von Monsanto besteht das Ziel der Richtlinie nicht in einer Beschran-
kung des in den Mitgliedstaaten bestehenden Schutzes biotechnologischer Erfindun-
gen. Die Richtlinie beriihre nicht den in Art. 53 des Gesetzes von 1995 gewdhrten
Schutz, der ein absoluter Schutz sei. Eine Beschrankung des Schutzes sei mit Art. 27
des TRIPS-Ubereinkommens unvereinbar.

Die Rechtbank 's-Gravenhage weist darauf hin, dass Art. 53a Abs. 3 des Gesetzes von
1995 wie Art. 9 der Richtlinie alles Material, in das die DNA Eingang gefunden habe,
dem ausschliefSlichen Recht des Patentinhabers unterstelle, wenn die genetische In-
formation in dieses Material Eingang gefunden habe und darin ihre Funktion erfiille.

Sie stellt fest, dass die DNA ihre Funktion im Sojamehl, das totes Material sei, nicht
erfullen konne.
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Der Wortlaut von Art. 53a Abs. 3 des Gesetzes von 1995 und von Art. 9 der Richtlinie
sei nicht mit der vor dem Gericht von Monsanto vertretenen Auffassung vereinbar,
wonach es ausreiche, dass die DNA zu irgendeinem Zeitpunkt ihre Funktion in der
Pflanze erfiillt habe oder erneut erfiillen konne, nachdem sie aus dem Sojamehl iso-
liert und in lebendes Material eingebracht worden sei.

Nach Auffassung der Rechtbank ’s-Gravenhage kann jedoch nicht unberiicksichtigt
bleiben, dass ein Gen auch als Teil eines Organismus nicht unbedingt stets seine
Funktion zu erfiillen brauche. Es gebe ndmlich Gene, die nur in bestimmten
Situationen aktiviert wiirden, wie bei Hitze, Trockenheit oder einer Krankheit.

Schliefilich sei der Umstand nicht unerheblich, dass beim Anbau der Sojapflanzen,
aus denen das Mehl gewonnen worden sei, ein Vorteil ohne Gegenleistung aus der
Erfindung gezogen worden sei.

Fiir den Fall, dass es nicht moglich sei, den Verkauf des Sojamehls auf der Grundlage
von Art. 53a des Gesetzes von 1995, der Art. 9 der Richtlinie umsetze, zu untersagen,
stelle sich die Frage, ob ein klassischer absoluter Schutz wie der in Art. 53 des Geset-
zes von 1995 vorgesehene geltend gemacht werden konne.

Insoweit scheine die Richtlinie keinen absoluten Erzeugnisschutz entsprechend einer
Bestimmung wie Art. 53 des Gesetzes von 1995 zu eroffnen, sondern vielmehr einen
Mindestschutz anzustreben. Die fiir eine solche Auslegung sprechenden Anhalts-
punkte seien jedoch nicht deutlich genug.
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32 Vor diesem Hintergrund hat die Rechtbank ’s-Gravenhage das Verfahren ausgesetzt
und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

»1. Ist Art. 9 der Richtlinie so aufzufassen, dass eine Berufung auf den in diesem
Artikel vorgesehenen Schutz auch in einer Situation wie im vorliegenden Verfah-
ren moglich ist, bei der das Erzeugnis (die DNA-Sequenz) Teil eines in die Eu-
ropdische Union eingefiihrten Materials (Sojamehl) ist und seine Funktion zum
Zeitpunkt der geltend gemachten Verletzung nicht erfiillt, diese jedoch zuvor (in
der Sojapflanze) erfiillt hat oder moglicherweise, nachdem das Material isoliert
und in die Zelle eines Organismus eingebracht worden ist, seine Funktion erneut
erfiillen kann?

2. Ausgehend vom Vorhandensein der im Patentanspruch 6 des Patents Nr. EP
0 546 090 beschriebenen DNA-Sequenz in dem von Cefetra und Toepfer in die
Gemeinschaft eingefithrten Sojamehl und ausgehend davon, dass die DNA im
Sinne von Art. 9 der Richtlinie in Sojamehl Eingang gefunden hat und dass sie da-
rin die Funktion, die sie innehat, nicht erfullt: Verbietet in diesem Fall der durch
diese Richtlinie vorgeschriebene Schutz eines Patents fiir biologisches Material,
insbesondere Art. 9, dass das nationale Patentrecht (daneben) dem Erzeugnis (der
DNA) als solchem absoluten Schutz gewihrt, ungeachtet dessen, ob diese DNA
die Funktion, die sie innehat, erfiillt oder nicht, und ist der Schutz des Art. 9 der
Richtlinie fiir den von dieser Bestimmung geregelten Fall, dass ein Erzeugnis eine
genetische Information enthélt oder aus einer genetischen Information besteht
und dieses Erzeugnis in ein Material Eingang gefunden hat, in dem die genetische
Information enthalten ist, somit als erschépfend zu betrachten?

3. Ist es fiir die Beantwortung der vorhergehenden Frage von Bedeutung, dass das
Patent Nr. EP 0 546 090 beantragt und erteilt worden ist (am 19. Juni 1996), be-
vor die Richtlinie erlassen wurde, und dass ein solcher absoluter Erzeugnisschutz
nach dem nationalen Patentrecht verliehen worden ist, bevor diese Richtlinie er-
lassen wurde?
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4. Kann der Gerichtshof bei der Beantwortung der vorstehenden Fragen auch das
TRIPS-Ubereinkommen einbeziehen, insbesondere dessen Art. 27 und 30?“

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten Frage

Mit seiner ersten Frage mochte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob
Art. 9 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass er einen patentrechtlichen Schutz un-
ter Umstédnden wie denen des Ausgangsverfahrens gewidhrt, wenn das patentierte Er-
zeugnis in Sojamehl enthalten ist, wo es nicht die Funktion erfiillt, firr die es patentiert
ist, diese Funktion jedoch zuvor in der Sojapflanze erfiillt hat, aus der dieses Mehl als
Verarbeitungserzeugnis gewonnen wurde, oder wenn das Erzeugnis diese Funktion
moglicherweise erneut erfiillen konnte, nachdem das Material aus dem Mehl isoliert
und dann in die Zelle eines lebenden Organismus eingebracht worden ist.

Insoweit ist festzustellen, dass Art. 9 der Richtlinie den dort vorgesehenen Schutz
davon abhingig macht, dass die genetische Information, die in dem patentierten
Erzeugnis enthalten ist oder dieses darstellt, ihre Funktion in dem ,Material, ... in
dem” diese Information enthalten ist, ,erfullt®
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Der allgemeine Sinn des vom Gemeinschaftsgesetzgeber verwendeten Prasens und
der Wendung ,Material, ... in dem” impliziert, dass die Funktion zum gegenwartigen
Zeitpunkt und gerade in dem Material erfiillt wird, mit dem die DNA-Sequenz, die
die genetische Information enthalt, eine stoffliche Einheit bildet.

Im Fall einer genetischen Information wie der im Ausgangsverfahren in Rede ste-
henden wird die Funktion der Erfindung erfiillt, wenn die genetische Information
das biologische Material, in das sie Eingang gefunden hat, gegen eine tatsédchliche
Wirkweise oder die vorhersehbare Moglichkeit einer Wirkweise eines Erzeugnisses
schiitzt, das zum Absterben dieses Materials fithren kann.

Der Einsatz eines Herbizids gegen Sojamehl ist jedoch nicht vorhersehbar und nor-
malerweise auch nicht vorstellbar. Nahme man einen solchen Einsatz an, konnte zu-
dem die Funktion des patentierten Erzeugnisses, das das Leben eines biologischen
Materials, in dem es enthalten ist, schiitzen soll, nicht erfiillt werden, weil sich die ge-
netische Information nur als Riickstand im Sojamehl findet und weil dieses ein nach
mehreren Verarbeitungsvorgiangen des Soja gewonnenes totes Material ist.

Aus den vorstehenden Erwidgungen folgt, dass der in Art. 9 der Richtlinie vorgese-
hene Schutz ausgeschlossen ist, wenn die genetische Information aufgehort hat, die
Funktion zu erfiillen, die sie in dem urspriinglichen Material erfiillte, aus dem das
streitige Material hervorgegangen ist.

Hieraus folgt auch, dass dieser Schutz in Bezug auf das streitige Material nicht allein
mit der Begriindung geltend gemacht werden kann, dass die DNA-Sequenz, die die
genetische Information enthilt, diesem entnommen werden und ihre Funktion in ei-
ner Zelle eines lebenden Organismus erfiillen konnte, nachdem sie in diesen einge-
bracht worden sei. Denn in einem solchen Fall wiirde die Funktion in einem anderen
und zugleich biologischen Material erfiillt. Sie konnte daher ein Schutzrecht nur in
Bezug auf dieses Material entstehen lassen.
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Die Zulassung eines Schutzes nach Art. 9 der Richtlinie mit der Begriindung, die
genetische Information habe ihre Funktion zuvor in dem Material, das sie enthalte,
erfillt oder konne diese Funktion moglicherweise erneut in einem anderen Material
erfiillen, liefe darauf hinaus, der ausgelegten Bestimmung ihre praktische Wirksam-
keit zu nehmen, da die eine oder die andere Konstellation im Prinzip stets angefiihrt
werden konnte.

Monsanto macht jedoch geltend, dass sie in erster Linie einen Schutz der patentierten
DNA-Sequenz als solcher fordere. Sie erklart, dass die im Ausgangsverfahren in Rede
stehende DNA-Sequenz gemdfd Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie durch das anwendbare
nationale Patentrecht geschiitzt werde. Art. 9 der Richtlinie beziehe sich nur auf die
Erweiterung eines solchen Schutzes auf andere Materialien, in die das patentierte
Erzeugnis Eingang gefunden habe. Im Ausgangsverfahren wolle sie daher nicht den
von Art. 9 der Richtlinie vorgesehenen Schutz fiir das Sojamehl erlangen, in dem die
patentierte DNA-Sequenz enthalten sei. In dem Verfahren gehe es um den Schutz der
DNA-Sequenz als solcher, und dieser sei nicht von der Erfiillung einer spezifischen
Funktion abhingig. Dieser Schutz sei ndmlich nach dem anwendbaren nationalen
Recht, auf das Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie verweise, absolut.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden.

Im 23. Erwédgungsgrund der Richtlinie heifit es: ,,Ein einfacher DNA-Abschnitt ohne
Angabe einer Funktion enthilt keine Lehre zum technischen Handeln und stellt
deshalb keine patentierbare Erfindung dar"

Im Ubrigen ist den Erwdgungsgriinden 22 und 24 sowie Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie
zu entnehmen, dass eine DNA-Sequenz keinerlei patentrechtlichen Schutz genief3t,
wenn die von dieser Sequenz erfiillte Funktion nicht konkret beschrieben ist.

I - 6805



45

46

47

48

49

50

URTEIL VOM 6. 7. 2010 — RECHTSSACHE C-428/08

Da die Richtlinie somit die Patentfihigkeit einer DNA-Sequenz von der Angabe der
Funktion, die sie hat, abhidngig macht, ist davon auszugehen, dass sie einer paten-
tierten DNA-Sequenz, die die spezifische Funktion, fiir die sie patentiert worden ist,
nicht erfiillen kann, keinen Schutz gewéhrt.

Diese Auslegung wird durch den Wortlaut von Art. 9 der Richtlinie gestiitzt, der den
in ihm vorgesehenen Schutz von der Voraussetzung abhéngig macht, dass die paten-
tierte DNA-Sequenz die Funktion erfiillt, die sie in dem Material innehat, in das sie
Eingang gefunden hat.

Eine Auslegung, wonach eine patentierte DNA-Sequenz als solche nach der Richtli-
nie absoluten Schutz genieflen konnte, unabhingig davon, ob die Sequenz die Funk-
tion, die sie innehat, erfillt oder nicht, ndhme dieser Bestimmung ihre praktische
Wirksamkeit. Ein formlicher Schutz der DNA-Sequenz als solcher erstreckte sich,
solange dieser Zustand anhielte, notwendigerweise faktisch auch auf das Material,
mit dem sie eine Einheit bildete.

Wie sich aus Randnr. 37 des vorliegenden Urteils ergibt, kann eine DNA-Sequenz wie
die im Ausgangsverfahren in Rede stehende ihre Funktion nicht erfiillen, wenn sie in
ein totes Material wie Sojamehl eingebracht wird.

Eine solche Sequenz geniefit daher keinen patentrechtlichen Schutz, da weder Art. 9
der Richtlinie noch irgendeine ihrer iibrigen Bestimmungen einer patentierten DNA-
Sequenz, die die Funktion, die sie innehat, nicht erfiillen kann, Schutz gewdhrt.

Folglich ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 9 der Richtlinie dahin aus-
zulegen ist, dass er unter Umstdnden wie denen des Ausgangsverfahrens, wenn das
patentierte Erzeugnis in Sojamehl enthalten ist, wo es nicht die Funktion erfiillt, fiir
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die es patentiert ist, diese Funktion jedoch zuvor in der Sojapflanze erfillt hat, aus
der dieses Mehl als Verarbeitungserzeugnis gewonnen wurde, oder wenn das Erzeug-
nis diese Funktion moglicherweise erneut erfiillen konnte, nachdem das Material aus
dem Mehl isoliert und dann in die Zelle eines lebenden Organismus eingebracht wor-
den ist, keinen patentrechtlichen Schutz gewéhrt.

Zur zweiten Frage

Mit seiner zweiten Frage mochte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen,
ob Art. 9 der Richtlinie eine abschlieflende Harmonisierung des von ihm gewéhrten
Schutzes vornimmt, so dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die einen
absoluten Schutz des patentierten Erzeugnisses als solchen vorsieht, unabhéngig da-
von, ob es die Funktion, die es in dem Material innehat, in dem es enthalten ist, erfillt
oder nicht.

Diese Frage beruht auf der in der Vorlageentscheidung ausgefithrten Primisse,
dass eine nationale Vorschrift wie Art. 53 des Gesetzes von 1995 tatsdchlich einen
absoluten Schutz des patentierten Erzeugnisses bietet.

Um die zweite Frage zu beantworten, sind die Feststellungen des Gemeinschaftsge-
setzgebers in den Erwégungsgriinden 3 sowie 5 bis 7 der Richtlinie heranzuziehen:

— Ein wirksamer und harmonisierter Schutz in allen Mitgliedstaaten sei wesentliche
Voraussetzung dafiir, dass Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie fort-
gefithrt und gefordert werden.
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— In den Rechtsvorschriften und Praktiken der verschiedenen Mitgliedstaaten
auf dem Gebiet des Schutzes biotechnologischer Erfindungen bestiinden
Unterschiede.

— Diese Unterschiede konnten zu Handelsschranken fithren und so das
Funktionieren des Binnenmarkts behindern.

— Diese Unterschiede konnten sich dadurch noch vergrofiern, dass die Mitglied-
staaten neue und unterschiedliche Rechtsvorschriften und Verwaltungspraktiken
einfithrten oder dass die Rechtsprechung der einzelnen Mitgliedstaaten sich un-
terschiedlich entwickele.

— Eine uneinheitliche Entwicklung der Rechtsvorschriften zum Schutz biotechno-
logischer Erfindungen in der Gemeinschaft konnte zusétzliche ungiinstige Aus-
wirkungen auf den Handel haben und damit zu Nachteilen bei der industriellen
Entwicklung der betreffenden Erfindungen sowie zur Beeintrachtigung des rei-
bungslosen Funktionierens des Binnenmarkts fithren.

In den Erwégungsgriinden 8 und 13 fiihrt er sodann aus:

— Der rechtliche Schutz biotechnologischer Erfindungen erfordere nicht die
Einfilhrung eines besonderen Rechts, das an die Stelle des nationalen Patent-
rechts tritt.

— Das nationale Patentrecht sei auch weiterhin die wesentliche Grundlage fiir den
Rechtsschutz biotechnologischer Erfindungen; es miisse jedoch in bestimmten
Punkten angepasst oder erginzt werden, um der Entwicklung der Technologie,
die biologisches Material benutze, aber gleichwohl die Voraussetzungen fiir die
Patentierbarkeit erfiille, angemessen Rechnung zu tragen.

I - 6808



55

56

57

58

59

MONSANTO TECHNOLOGY

— Der Rechtsrahmen der Gemeinschaft zum Schutz biotechnologischer Erfindun-
gen konne sich insbesondere auf die Festlegung bestimmter Grundsitze fiir die
Patentierbarkeit biologischen Materials an sich und auf den Umfang des Patent-
schutzes biotechnologischer Erfindungen beschranken.

Aus diesen Ausfithrungen ergibt sicht, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber eine in
ihrem materiellen Umfang beschrinkte Harmonisierung vornehmen wollte, die je-
doch geeignet ist, auf dem Gebiet des Schutzes biotechnologischer Erfindungen die
bestehenden Unterschiede zu beseitigen und kiinftigen Unterschieden vorzubeugen.

Die beschlossene Harmonisierung soll somit Handelsschranken verhindern.

Sieistim Ubrigen Teil eines Kompromisses zwischen den Interessen der Patentinhaber
und den Erfordernissen eines reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts.

Hinsichtlich des in Kapitel II (,Umfang des Schutzes“) enthaltenen Art. 9 der
Richtlinie gibt der Ansatz des Gemeinschaftsgesetzgebers dessen Absicht wider, in
allen Mitgliedstaaten denselben Patentschutz zu gewéhrleisten.

Ein einheitlicher Schutz erscheint namlich als das Mittel, um Unterschiede zwischen
ihnen zu beseitigen oder solchen zuvorzukommen und das gewiinschte Gleichgewicht
zwischen den Interessen der Patentinhaber und denjenigen anderer Wirtschaftsteil-
nehmer sicherzustellen, wohingegen ein Mindestharmonisierungsansatz zugunsten
der Patentinhaber zum einen das angestrebte Gleichgewicht der betreffenden Inter-
essen in Frage stellen und zum anderen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten

I - 6809



60

61

62

63

URTEIL VOM 6. 7. 2010 — RECHTSSACHE C-428/08

— und mithin auch Handelsschranken — nur festschreiben oder entstehen lassen
wiirde.

Folglich ist die Harmonisierung durch Art. 9 der Richtlinie als abschliefSend
anzusehen.

Art. 1 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie steht dieser Schlussfolgerung nicht entgegen, so-
weit er hinsichtlich des Schutzes biotechnologischer Erfindungen auf das nationale
Patentrecht verweist. Denn in Art. 1 Abs. 1 Satz 2 heifit es, dass die Mitgliedstaaten
ihr nationales Patentrecht erforderlichenfalls anpassen, um den Bestimmungen die-
ser Richtlinie Rechnung zu tragen, d. h. insbesondere denjenigen Bestimmungen, die
eine abschlieflende Harmonisierung vornehmen.

Da die Richtlinie einer patentierten DNA-Sequenz, die ihre Funktion nicht erfiillen
kann, keinen Schutz bietet, verwehrt es die ausgelegte Bestimmung daher einem nati-
onalen Gesetzgeber, einer patentierten DNA-Sequenz als solcher, unabhingig davon,
ob sie die Funktion, die sie in dem sie enthaltenden Material innehat, erfiillt oder
nicht, einen absoluten Schutz zu gewihren.

Dabher ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 9 der Richtlinie eine abschlie-
ende Harmonisierung des von ihm gewéhrten Schutzes vornimmt, so dass er einer
nationalen Regelung entgegensteht, die einen absoluten Schutz des patentierten Er-
zeugnisses als solchen vorsieht, unabhingig davon, ob es die Funktion, die es in dem
Material innehat, in dem es enthalten ist, erfiillt oder nicht.
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Zur dritten Frage

Mit seiner dritten Frage mochte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob
Art. 9 der Richtlinie dem entgegensteht, dass der Inhaber eines vor dem Erlass dieser
Richtlinie erteilten Patents den absoluten Schutz des patentierten Erzeugnisses gel-
tend macht, den ihm die seinerzeit geltende nationale Vorschrift verliehen haben soll.

In dhnlicher Weise wie die zweite Frage beruht diese Frage auf der Priamisse, dass eine
nationale Vorschrift wie Art. 53 des Gesetzes von 1995 bei Erteilung des Patents vor
Erlass der Richtlinie tatséchlich einen absoluten Schutz des patentierten Erzeugnisses
gewdhrte.

Zur Beantwortung dieser Frage ist darauf hinzuweisen, dass nach stindiger Recht-
sprechung eine neue Vorschrift grundsitzlich unmittelbar auf die kiinftigen Aus-
wirkungen eines Sachverhalts anzuwenden ist, der unter der Geltung der alten
Vorschrift entstanden ist (vgl. u. a. Urteil vom 11. Dezember 2008, Kommission/
Freistaat Sachsen, C-334/07 P, Slg. 2008, 1-9465, Randnr. 43 und die dort angefiihrte
Rechtsprechung).

Die Richtlinie sieht keine Ausnahme von diesem Grundsatz vor.

Im Ubrigen wiirde die Nichtanwendbarkeit der Richtlinie auf frither erteilte Patente
zwischen den Mitgliedstaaten ein unterschiedliches Schutzniveau schaffen, das die
angestrebte Harmonisierung behindern wiirde.
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Auf die dritte Frage ist daher zu antworten, dass Art. 9 der Richtlinie dem entgegen-
steht, dass der Inhaber eines vor dem Erlass dieser Richtlinie erteilten Patents den
absoluten Schutz des patentierten Erzeugnisses geltend macht, den ihm die seinerzeit
geltende nationale Vorschrift verliehen haben soll.

Zur vierten Frage

Mit seiner vierten Frage mochte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen,
ob sich die Art. 27 und 30 des TRIPS-Ubereinkommens auf die Art. 9 der Richtlinie
gegebene Auslegung auswirken.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen des TRIPS-Ubereinkom-
mens fiir den Einzelnen keine Rechte begriinden konnen, auf die er sich nach dem
Unionsrecht unmittelbar vor den Gerichten berufen konnte (Urteil vom 14. Dezem-
ber 2000, Dior u. a., C-300/98 und C-392/98, Slg. 2000, I-11307, Randnr. 44).

Wird festgestellt, dass eine Unionsregelung in dem betreffenden Bereich besteht, fin-
det das Unionsrecht Anwendung, was die Verpflichtung umfasst, so weit wie moglich
eine dem TRIPS-Ubereinkommen konforme Auslegung vorzunehmen, ohne dass der
fraglichen Bestimmung des Ubereinkommens jedoch eine unmittelbare Wirkung zu-
erkannt werden konnte (Urteil vom 11. September 2007, Merck Genéricos — Produ-
tos Farmacéuticos, C-431/05, Slg. 2007, I-7001, Randnr. 35).

Da die Richtlinie eine Unionsregelung auf dem Gebiet der Patente darstellt, ist sie
daher so weit wie moglich in tibereinkommenskonformer Weise auszulegen.
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Die im vorliegenden Urteil vorgenommene Auslegung von Art. 9 der Richtlinie lduft
dieser Verpflichtung nicht zuwider.

Art. 9 der Richtlinie regelt ndmlich den Umfang des Schutzes, den ein Patent dem
Inhaber verleiht, wihrend die Art. 27 und 30 des TRIPS-Ubereinkommens die
Patentfahigkeit bzw. die Ausnahmen von den Rechten aus dem Patent betreffen.

Sollte die Wendung ,,Ausnahmen von den Rechten® dahin verstanden werden kénnen,
dass sie nicht nur Ausnahmen von den Rechten, sondern auch von deren Beschran-
kungen umfasst, wire festzustellen, dass eine Auslegung von Art. 9 der Richtlinie,
wonach der Schutz auf Sachverhalte beschrénkt ist, in denen das patentierte Erzeug-
nis seine Funktion erfiillt, nicht geeignet erscheint, unangemessen im Widerspruch
zur normalen Verwertung des Patents zu stehen und die berechtigten Interessen des
Inhabers des Patents auch unter Beriicksichtigung der berechtigten Interessen Drit-
ter unangemessen zu beeintriachtigen.

Auf die vierte Frage ist daher zu antworten, dass sich die Art. 27 und 30 des
TRIPS-Ubereinkommens nicht auf die Art. 9 der Richtlinie gegebene Auslegung
auswirken.

Kosten

Fiir die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem
bei dem vorlegenden Gericht anhéngigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist
daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter fiir die Abgabe von
Erklarungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfihig.
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Aus diesen Griinden hat der Gerichtshof (Grofie Kammer) fiir Recht erkannt:

1.

3.

Art. 9 der Richtlinie 98/44/EG des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 6. Juli 1998 iiber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindun-
gen ist dahin auszulegen, dass er unter Umstinden wie denen des Ausgangs-
verfahrens, wenn das patentierte Erzeugnis in Sojamehl enthalten ist, wo es
nicht die Funktion erfiillt, fiir die es patentiert ist, diese Funktion jedoch
zuvor in der Sojapflanze erfiillt hat, aus der dieses Mehl als Verarbeitungs-
erzeugnis gewonnen wurde, oder wenn das Erzeugnis diese Funktion mogli-
cherweise erneut erfiillen konnte, nachdem das Material aus dem Mehl iso-
liert und dann in die Zelle eines lebenden Organismus eingebracht worden
ist, keinen patentrechtlichen Schutz gewihrt.

Art. 9 der Richtlinie 98/44 nimmt eine abschlieflende Harmonisierung
des von ihm gewihrten Schutzes vor, so dass er einer nationalen Regelung
entgegensteht, die einen absoluten Schutz des patentierten Erzeugnisses
als solchen vorsieht, unabhingig davon, ob es die Funktion, die es in dem
Material innehat, in dem es enthalten ist, erfiillt oder nicht.

Art. 9 der Richtlinie 98/44 steht dem entgegen, dass der Inhaber eines vor
dem Erlass dieser Richtlinie erteilten Patents den absoluten Schutz des
patentierten Erzeugnisses geltend macht, den ihm die seinerzeit geltende
nationale Vorschrift verliehen haben soll.

Die Art. 27 und 30 des Ubereinkommens iiber handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums in Anhang 1 C des Ubereinkommens zur
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Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO), das am 15. April 1994 in
Marrakesch unterzeichnet und durch den Beschluss 94/800/EG des Rates
vom 22. Dezember 1994 iiber den Abschluss der Ubereinkiinfte im Rahmen
der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986—1994) im Na-
men der Europdischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zustindigkei-
ten fallenden Bereiche genehmigt wurde, wirken sich nicht auf die Art. 9 der
Richtlinie 98/44 gegebene Auslegung aus.

Unterschriften
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