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Sprawa C-431/05
Merck Genéricos - Produtos Farmacéuticos Lda
przeciwko
Merck & Co. Inc.
i
Merck Sharp & Dohme Lda

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
zlozony przez Supremo Tribunal de Justiga)

Porozumienie ustanawiajgce Swiatowg Organizacje Handlu — Artykut 33 Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw
praw wiasnosci intelektualnej (TRIPS) — Patenty — Minimalny okres ochrony — Ustawodawstwo panstwa cztonkowskiego
przewidujgce krotszy okres ochrony — Artykut 234 WE — Wihasciwos¢ Trybunatu — Bezposrednia skutecznosé

Streszczenie wyroku

1. Pytania prejudycjalne — Wiasciwos$¢ Trybunatu — Wyktadnia porozumienia miedzynarodowego zawartego przez

Wspdlnote i panstwa cztonkowskie na podstawie kompetencji wspolnej
(art. 234 WE; porozumienie TRIPS, art. 33)
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2. Umowy miedzynarodowe — Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wiasnosci intelektualnej (TRIPS)

(porozumienie TRIPS, art. 33)
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1. Poniewaz Wspdlnota i jej panstwa cztonkowskie zawarty na podstawie kompetencji wspdlnej Porozumienie w sprawie
handlowych aspektow praw wiasnosci intelektualnej (TRIPS), Trybunal, do ktérego wniesiono sprawe zgodnie
z przepisami traktatu WE, a w szczegoélnosci art. 234 WE, jest wlasciwy do okreslenia zobowigzan, jakie przyjeta w ten

sposoOb na siebie Wspdlnota, i do dokonania w tym celu wyktadni postanowien porozumienia TRIPS.

Stad niewatpliwie w interesie Wspdlnoty lezy to, aby uzna¢ Trybunat za wtasciwy do dokonania wyktadni art. 33
omawianego porozumienia TRIPS dotyczacego minimalnego okresu ochrony patentow w celu ustalenia, czy prawo

wspolnotowe sprzeciwia sie przyznaniu bezposredniej skutecznosci temu postanowieniu.

(por. pkt 33, 36—38)

2. W konteksécie Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw wiasnosci intelektualnej (porozumienie TRIPS)
zawartego w zatgczniku 1C do Porozumienia ustanawiajgcego Swiatowg Organizacje Handlu (WTO), sporzadzonego
w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzonego decyzjg Rady 94/800/WE dotyczgca zawarcia w imieniu
Wspdlnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzgcych w zakres jej kompetencji, porozumien bedacych wynikiem negocjacji
wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986—1994), jesli chodzi o dziedzine, w ktérej Wspdlnota nie przyjeta
jeszcze przepiséw i ktéra w konsekwencji wchodzi w zakres kompetencji panstw cztonkowskich, ochrona praw whasnosci
intelektualnej i $rodki przyjete w tym celu przez organy sadowe nie sg objete zakresem prawa wspoélnotowego, z takim
skutkiem, iz prawo to ani nie wymaga, ani nie zabrania, by porzadek prawny panstwa cztonkowskiego przyznat
jednostkom prawo do powotania sie bezposrednio na norme zawartg w porozumieniu TRIPS, czy tez natozyt na sady

obowigzek stosowania tej normy z urzedu.
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Natomiast, jesli stwierdzono, ze w danej dziedzinie istniejg juz przepisy wspolnotowe, stosuje sie prawo wspolnotowe, co
oznacza, ze nalezy w miare mozliwosci dokona¢ wyktadni zgodnej z porozumieniem TRIPS, cho¢ nie ma mozliwosci
przypisania rozpatrywanemu postanowieniu tego porozumienia bezposredniej skutecznosci.

Wspdlnota nie wykonata jeszcze kompetencji, jakie jej przystugujg w dziedzinie patentéw, wchodzgcej w zakres art. 33
porozumienia TRIPS dotyczgcego minimalnego okresu ochrony patentéw, a przynajmniej w aspekcie wewnetrznym
wykonanie jej do dnia dzisiejszego nie miato wystarczajgcego znaczenia, by mozna byto twierdzi¢, iz w obecnym stanie
rzeczy dziedzina ta objeta jest prawem wspdélnotowym.

W konsekwencji na obecnym etapie rozwoju przepisow wspolnotowych w dziedzinie patentéw prawo wspoélnotowe nie
sprzeciwia sie temu, aby art. 33 porozumienia TRIPS byt bezposrednio stosowany przez sad krajowy na warunkach
okreslonych przez prawo krajowe.

(por. pkt 34, 35, 46, 48 i sentencja)

WYROK TRYBUNALU (wielka izba)
z dnia 11 wrzesnia 2007 r.(*)

Porozumienie ustanawiajgce Swiatowg Organizacje Handlu — Artykut 33 Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw
praw wilasnosci intelektualnej (TRIPS) — Patenty — Minimalny okres ochrony — Ustawodawstwo panstwa cztonkowskiego
przewidujace krotszy okres ochrony — Artykut 234 WE — Whasciwos$¢ Trybunatu — Bezposrednia skutecznosé

W sprawie C-431/05

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, ztozony przez
Supremo Tribunal de Justica (Portugalia) postanowieniem z dnia 3 listopada 2005 r., ktére wptyneto do Trybunatu w dniu
5 grudnia 2005 r., w postepowaniu:

Merck Genéricos — Produtos Farmacéuticos Ld?
przeciwko
Merck & Co.Inc. ,
Merck Sharp & Dohme Ld? ,
TRYBUNAL (wielka izba),

w skitadzie: V. Skouris, prezes, P. Jann, C.W.A. Timmermans (sprawozdawca), A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kiris, E. Juhasz
i J. Klu¢ka, prezesi izb, K. Schiemann, G. Arestis, U. Ldohmus, E. Levits i A.O Caoimh, sedziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: M. Ferreira, gldwny administrator,
uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 listopada 2006 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Merck Genéricos — Produtos Farmacéuticos Ld? przez F. Bivara Weinholtza, advogado,

- w imieniu Merck & Co. Inc. oraz Merck Sharp & Dohme Lda przez R. Subiotte, solicitor, oraz przez R. Pdlonia de
Sampaie, advogado,

- w imieniu rzgdu portugalskiego przez L. Fernandesa oraz J. Negréa, dziatajgcych w charakterze petnomocnikow,
- w imieniu rzgdu francuskiego przez G. de Berguesa oraz R. Loosli-Surrans, dziatajgcych w charakterze petnomocnikéw,

- w imieniu rzgdu Zjednoczonego Kroélestwa przez V. Jackson, dziatajgca w charakterze petnomocnika, wspierang przez
A. Dashwooda, barrister,

- w imieniu Komisji Wspolnot Europejskich przez B. Martenczuka oraz M. Afonso, dziatajgcych w charakterze
petnomocnikow,

po zapoznaniu sie z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2007 r.,
wydaje nastepujacy
Wyrok

1 Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 33 Porozumienia w sprawie handlowych
aspektow praw wiasnosci intelektualnej (zwanego dalej ,porozumieniem TRIPS”), zawartego w zatgczniku 1C do
Porozumienia ustanawiajgcego Swiatowg Organizacje Handlu (WTO), sporzadzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia
1994 r. i zatwierdzonego decyzjg Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczacg zawarcia w imieniu Wspélnoty
Europejskiej w dziedzinach wchodzacych w zakres jej kompetencji, porozumien bedgcych wynikiem negocjaciji
wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986—-1994) (Dz.U. L 336, str. 1, zwanego dalej ,porozumieniem WTO").

2 Whiosek ten zostat przedstawiony w ramach sporu miedzy Merck Genéricos — Produtos Farmacéuticos Ld? (zwana dalej
.Merck Genéricos”) a Merck & Co. Inc. (zwang dalej ,M&C") oraz Merck Sharp & Dohme Lda (zwang dalej ,MSL")
w przedmiocie naruszenia przez Merck Genéricos patentu, z ktérego uprawniong w Portugalii jest M&C.

Ramy prawne
Porozumienia WTO i TRIPS

3 Porozumienie WTO i porozumienie TRIPS, ktdre stanowi jego integralng czes¢, weszly w zycie dnia 1 stycznia 1995 r.
Tym niemniej zgodnie z art. 65 ust. 1 porozumienia TRIPS czionkowie WTO nie byli zobowigzani do stosowania
postanowien tego porozumienia przed uplywem ogo6lnego okresu jednego roku, liczac od daty wejscia w zycie
porozumienia WTO, a mianowicie przez dniem 1 stycznia 1996 r.

4 Artykut 33 porozumienia TRIPS, zatytutlowany ,Okres ochrony”, zawarty w sekcji 5 dotyczacej patentow, czesci Il tego
porozumienia, ktéra odnosi sie do norm dotyczacych dostepnosci, zakresu i korzystania z praw wtasnosci intelektualnej,
stanowi:
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,Okres dostepnej ochrony nie bedzie konczyt sie przed uptywem okresu dwudziestu lat od daty zgtoszenia”.
Prawo krajowe

5 Artykut 7 Codigo da Propriedade Industrial (kodeksu wiasnosci przemystowej), zatwierdzony dekretem nr 30.679 z dnia
24 sierpnia 1940 r. (zwanego dalej ,kodeksem wiasnosci przemystowej z 1940 r.”), stanowit, iz patent przechodzi do
domeny publicznej po uptywie okresu pietnastu lat, liczgc od daty jego udzielenia.

6 Nowy kodeks wiasnosci przemystowej, zatwierdzony dekretem z mocg ustawy nr 16/95 z dnia 24 stycznia 1995 r. (zwany
dalej ,kodeksem wiasnosci przemystowej z 1995 r”), wszedt w zycie w dniu 1 czerwca 1995 r.

Artykut 94 tego kodeksu stanowit, iz okres waznosci patentu wynosi 20 lat, liczac od daty ztozenia wniosku.
Jednakze art. 3 tego kodeksu zawierat nastepujacy przepis przejsciowy:

.Patenty, w odniesieniu do ktorych zlozono wnioski o udzielenie patentu przed wejsciem w zycie niniejszego dekretu
z moca ustawy, zachowujg okres waznosci, jaki zostat im przyznany w art. 7 kodeksu wtasnosci przemystowej [z 1940 r.]".

9 Omawiany art. 3 zostat w p6zniejszym czasie uchylony bez skutku wstecznego przez art. 2 dekretu z mocg ustawy
nr 141/96 z dnia 23 sierpnia 1996 r., ktéry wszedt w zycie w dniu 12 wrzesnia 1996 r.

10  Zgodnie z brzmieniem art. 1 tego dekretu z mocg ustawy:

.Patenty, w odniesieniu do ktérych zlozono wnioski o udzielenie patentu przed wejsciem w zycie dekretu z moca ustawy
nr 16/95 z dnia 24 stycznia 1995 r. i ktére byly wazne w dniu 1 stycznia 1996 r. lub ktére zostaly udzielone po tej dacie, sg
objete przepisami art. 94 kodeksu wtasnosci przemystowej [ z 1995 r.] ".

11 Obowigzujgcy obecnie kodeks wiasnosci intelektualnej zostat zatwierdzony przez dekret z mocg ustawy nr 36/2003
z dnia 5 marca 2003 r. Artykut 99 tego kodeksu stanowi:

,Okres waznosci
Okres waznosci patentu wynosi 20 lat, liczagc od daty ztozenia wniosku o jego udzielenie”.
Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjailne

12 Stan faktyczny w postepowaniu przed sgdem krajowym, jaki wynika z akt sprawy przediozonych Trybunatowi, mozna
stresci¢ w nastepujgcy sposob.

13 M & Co. jest uprawniong z patentu portugalskiego nr 70.542, w odniesieniu do ktérego ztozono wniosek o udzielenie
patentu w dniu 4 grudnia 1979 r. i ktory zostat udzielony w dniu 8 kwietnia 1981 r. Patent ten, zatytutowany ,Proces
przygotowawczy dla pochodnych aminokwaséw jako substancji zwiekszajacych cisnienie krwi”, dotyczy procesu
przygotowawczego mieszaniny w postaci farmaceutycznej zawierajgcej sktadnik aktywny Enalapril. Pochodzacy od niej
produkt leczniczy zostat wprowadzony do obrotu z dniem 1 stycznia 1985 r. pod znakiem towarowym RENITEC. MSL
przyznano licencje na korzystanie z tego patentu wigcznie z uprawnieniami do jego obrony.

14 W 1996 r. Merck Genéricos wprowadzita do obrotu produkt leczniczy pod znakiem towarowym ENALAPRIL MERCK,
ktory sprzedaje po cenach znacznie nizszych od cen produktu leczniczego sprzedawanego pod znakiem towarowym
RENITEC i w odniesieniu do ktérego twierdzita ona w trakcie prowadzonej wsrdd lekarzy jego kampanii promocyjnej, ze
jest on tym samym produktem leczniczym co RENITEC.

15 M & Co. i MSL wytoczyty przeciwko Merck Genéricos powodztwo, domagajgc sie nakazania jej zaprzestania przywozu
do Portugalii, sprzedazy w Portugalii czy tez wywozu z Portugalii rozpatrywanego produktu pod znakiem towarowym
ENALAPRIL MERCK lub pod kazdg inng nazwg handlowg bez wyraznego i formalnego upowaznienia ze strony M &Co.
i MSL oraz przyznania im zado$c¢uczynienia za krzywde moralng i odszkodowania za szkody materialne spowodowane jej
niezgodnym z prawem zachowaniem.

16 Na swojg obrone Merck Genéricos podnosi miedzy innymi, iz okres ochrony patentu nr 70.542 zakonczyt sie z uwagi na
to, iz okres pietnastu lat, o ktorym mowa w art. 7 kodeksu wiasnosci przemystowej z 1940 r., obowigzujacy na podstawie
przepiséw przejsciowych wprowadzonych w art. 3 dekretu z moca ustawy nr 16/95, wygast w dniu 9 kwietnia 1996 r.

17 W odpowiedzi na to M & Co. i MSL twierdzily, ze zgodnie z art. 33 porozumienia TRIPS rozpatrywany patent wygast
dopiero w dniu 4 grudnia 1999 r.

18 M & Co. i MSL przegraty sprawe w pierwszej instancji. W odwotaniu Tribunal da Relagédo de Lisboa (sad odwotawczy
w Lizbonie) zasgdzit jednak na rzecz M & Co. i MSL odszkodowanie od Merck Genéricos za naruszenie patentu nr 70.542
na takiej podstawie, iz zgodnie z art. 33 porozumienia TRIPS, ktéry jego zdaniem jest bezposrednio skuteczny, patent ten
wygast w dniu 9 kwietnia 2001 r., a nie w dniu 9 kwietnia 1996 r.

19 Merck Genéricos wnidst odwotanie od tego wyroku do Supremo Tribunal de Justica (sgdu najwyzszego), podnoszgc
miedzy innymi, ze art. 33 porozumienia TRIPS jest pozbawiony w ogoéle bezposredniej skutecznosci.

20 Sad krajowy twierdzi, iz kodeks wtasnosci przemystowej z 1995 r., a w zwlaszcza art. 94 tego kodeksu ustanawiajgcy
okres 20 lat jako minimalny okres waznosci patentéw, nie moze mie¢ zastosowania w postepowaniu przed sgdem
krajowym.

21 W konsekwencji na mocy art. 7 kodeksu witasnosci przemystowej z 1940 r. nalezy zadecydowag, iz patent, ktory jest
przedmiotem postepowania przed sagdem krajowym, wygast w dniu 8 kwietnia 1996 r.

22 Niemniej jednak sad ten jest zdania, ze jesli art. 33 porozumienia TRIPS, przewidujgcy, ze minimalny okres ochrony
patentow wynosi 20 lat, ma zastosowanie, to mielibySmy do czynienia z odmiennym rozstrzygnieciem sporu, poniewaz
M & Co. i MSL mialyby woéwczas podstawy do tego, aby domaga¢ sie ochrony praw wynikajgcych z patentu bedgcego
przedmiotem postepowania przed sadem krajowym.

23 W tym zakresie Supremo Tribunal de Justica twierdzi, iz zgodnie z zasadami prawa portugalskiego regulujgcymi
wyktadnie uméw miedzynarodowych art. 33 porozumienia TRIPS jest bezposrednio skuteczny w takim rozumieniu, ze
jednostka, wystepujac w sporze przeciwko drugiej osobie, moze powota¢ sie na ten przepis.

24 Sad krajowy przypomina ponadto, ze jesli chodzi o wyktadnie postanowien porozumienia TRIPS w dziedzinie znakéw
towarowych, to Trybunat uznat juz swojg whasciwos¢, w przypadku gdy postanowienia te znajdujg zastosowanie do
sytuacji regulowanych zaréwno przez prawo krajowe, jak i prawo wspélnotowe (wyroki z dnia 16 czerwca 1998 r.
w sprawie C-53/96 Hermes, Rec. str. 1-3603, oraz z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawach potgczonych C-300/98 i C-392/98
Dioriin., Rec. str. 1-11307).

25 W tym zakresie sad ten zaznacza, iz w dziedzinie patentdw prawodawca wspélnotowy przyjat nastepujgce przepisy:

- rozporzadzenie Rady (EWG) nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczgce stworzenia dodatkowego $wiadectwa
ochronnego dla produktéw leczniczych (Dz.U. L 182, str. 1);

- rozporzadzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspolnotowego systemu ochrony odmian roslin
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(Dz.U. L 227, str. 1) w dziedzinie, ktéra jest wyraznie objeta art. 27 ust. 3 lit. b) porozumienia TRIPS, oraz

- dyrektywe 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazkow
biotechnologicznych (Dz.U. L 213, str. 13).

26 W konsekwencji sad krajowy uwaza, ze Trybunat jest rowniez wtasciwy do dokonania wyktadni postanowien
porozumienia TRIPS odnoszacych sie do patentéw, a w szczeg6lnosci art. 33 tego porozumienia.

27 Niemniej jednak sad ten przyznaje, iz taki poglad mozna zakwestionowac¢ z uwagi na to, ze w odrdznieniu od regulaciji
wspolnotowych dotyczacych znakéw towarowych akty prawa wspolnotowego w dziedzinie patentéw odnoszg sie jedynie
do pewnych specyficznych materii.

28 W tych okolicznosciach Supremo Tribunal de Justica postanowit zawiesi¢ postepowanie i skierowa¢ do Trybunatu
nastepujace pytania prejudycjalne:

»1)  Czy Trybunat jest wtasciwy do dokonania wyktadni art. 33 porozumienia TRIPS?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze, czy sady krajowe winny w toczacych sie przed nimi sporach
zastosowac¢ powotany artykut z urzedu czy tez na wniosek jednej ze stron?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

29 Zadajgc te dwa pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ tacznie, sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy prawo
wspoélnotowe sprzeciwia sie temu, aby art. 33 porozumienia TRIPS byt bezposrednio stosowany przez sad krajowy
w toczacym sie przed nim sporze.

30  Tytutem wstepu nalezy przypomniec¢, ze zgodnie z art. 300 ust. 7 WE ,umowy zawarte zgodnie z warunkami okreslonymi
w niniejszym artykule wigzg instytucje Wspoélnoty oraz panstwa czlonkowskie”.

31 Porozumienie WTO, ktérego czescig jest porozumienie TRIPS, zostalo podpisane przez Wspolnote i nastepnie
zatwierdzone decyzjg 94/800. Stad, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, postanowienia porozumienia TRIPS stanowig
od tej pory integralng czes¢ wspolnotowego porzadku prawnego (zob. w szczegélnosci wyrok z dnia 10 stycznia 2006 r.
w sprawie C-344/04 IATA i ELFAA, Zb.Orz. str. 1-403, oraz wyrok z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie C-459/03 Komisja
przeciwko Irlandii, Zb.Orz. str. 1-4635, pkt 82) W ramach tego porzadku prawnego Trybunat jest wkasciwy do orzekania
w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wyktadni tego porozumienia (zob. w szczeg6lnosci wyrok z dnia 30 kwietnia 1974 r.
w sprawie 181/73 Haegeman, Rec. str. 449, pkt 4-6, i wyrok z dnia 30 wrzesnia 1987 r. w sprawie 12/86 Demirel, Rec.
str. 3719, pkt 7).

32 Porozumienie WTO zostalo zawarte przez Wspoélnote i wszystkie panstwa cztonkowskie w ramach kompetencji wspoélnej
i jak zauwazyt juz Trybunat w pkt 24 ww. wyroku w sprawie Hermeés, bez dokonania miedzy nimi podziatlu w zakresie ich
wihasciwych zobowigzan wobec innych umawiajgcych sie stron.

33 Wynika z tego, ze skoro porozumienie TRIPS zostalo zawarte przez Wspdlnote i jej panstwa cztonkowskie w ramach
kompetencji wspolnej, to Trybunat, do ktérego wniesiono sprawe zgodnie z przepisami traktatu WE, a w szczego6lnosci
art. 234 WE, jest wtasciwy do okreslenia zobowigzan, jakie przyjeta w ten sposéb na siebie Wspdlnota i do dokonania
w tym celu wyktadni postanowien porozumienia TRIPS (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Dior i in., pkt 33).

34 Ponadto jak orzekt juz Trybunal, jesli chodzi o dziedzine, w ktérej Wspdlnota nie przyjeta jeszcze przepiséw i ktora
w konsekwencji wchodzi w zakres kompetencji panstw czionkowskich, ochrona praw wiasnosci intelektualnej i $rodki
przyjete w tym celu przez organy sadowe nie sg objete zakresem prawa wspélnotowego, z takim skutkiem, iz prawo to ani
nie wymaga, ani nie zabrania, by porzadek prawny panstwa cztonkowskiego przyznat jednostkom prawo do powotania sie
bezposrednio na norme zawartg w porozumieniu TRIPS, czy tez natozyt na sady obowigzek stosowania tej normy
z urzedu. (zob. ww. wyrok w sprawie Dior i in., pkt 48).

35 Natomiast jesli stwierdzono, ze w danej dziedzinie istniejg juz przepisy wspolnotowe, stosuje sie prawo wspoélnotowe, co
oznacza, ze nalezy w miare mozliwosci dokona¢ wyktadni zgodnej z porozumieniem TRIPS (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Dior i in., pkt 47), cho¢ nie ma mozliwosci przypisania rozpatrywanemu postanowieniu tego porozumienia
bezposredniej skutecznosci (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Dior i in., pkt 44).

36 Aby udzieli¢ odpowiedzi na pytanie, ktora z hipotez okreslonych w dwaéch poprzednich punktach niniejszego wyroku ma
zastosowanie, gdy chodzi o wlasciwg dziedzine wchodzgaca w zakres rozpatrywanego w sprawie przed sgdem krajowym
postanowienia porozumienia TRIPS, nalezy zbada¢ kwestie podzialu kompetencji miedzy Wspdlnotg a panstwami
cztonkowskimi.

37 Rozwigzanie tej kwestii wymaga jednolitej odpowiedzi na poziomie wspdlnotowym, ktorej to odpowiedzi moze udzieli¢
jedynie Trybunat.

38 W konsekwencji niewatpliwie w interesie Wspolnoty lezy to, aby uzna¢ Trybunat za wtasciwy do dokonania wyktadni
art. 33 porozumienia TRIPS w celu ustalenia, do czego zacheca go w niniejszej sprawie sad krajowy, czy prawo
wspolnotowe sprzeciwia sie przyznaniu bezposredniej skutecznosci temu postanowieniu.

39 Majac na uwadze zasady przywotane w pkt 34 i pkt 35 niniejszego wyroku, nalezy zatem zbada¢, czy w okreslonej
dziedzinie, ktora objeta jest zakresem art. 33 porozumienia TRIPS, a mianowicie dziedzinie patentow, istniejg przepisy
wspolnotowe.

40  Nalezy stwierdzi¢, iz na obecnym etapie rozwoju prawa wspoélnotowego tak nie jest.

41 W istocie sposrod aktow wspoélnotowych, na ktére powotuje sie sad krajowy, tylko dyrektywa 98/44 odnosi sie do
whasciwe] dziedziny patentow. Jednakze dyrektywa ta reguluje jedynie specyficzng i oddzielng materie tej dziedziny,
a mianowicie opatentowanie wynalazkéw biotechnologicznych, ktéra jest ponadto catkowicie odrebna od przedmiotu
art. 33 porozumienia TRIPS.

42 Co do rozporzadzenia nr 2100/94, to wprowadza ono wspolnotowy system ochrony odmian roslin, ktérego nie mozna, jak
to zauwazyt rzecznik generalny w pkt 48 swojej opinii, przyrownywaé, co uznata Komisja Wspélnot Europejskich, do
sytemu patentowego. Tak wiec art. 19 tego rozporzadzenia przewiduje 25-letni okres ochrony, a nawet 30-letni okres,
liczac od daty przyznania tej ochrony.

43 Wreszcie, jesli chodzi o rozporzadzenie nr 1768/92, do ktérego mozna doda¢ rozporzgdzenie (WE) nr 1610/96
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczace stworzenia dodatkowego $wiadectwa ochronnego dla
$rodkéw ochrony rosdlin (Dz.U. L 198, str. 30), to nalezy przypomnieé, iz celem takiego $wiadectwa jest wyréwnanie za
dtugos¢ okresu, ktory uptywa miedzy ztozeniem wniosku o patent dla danych produktéw a wydaniem zezwolenia na ich
obrot, ustanawiajac w okreslonych przypadkach dodatkowy okres ochrony patentowej (zob., jesli chodzi o rozporzgdzenie
nr 1768/92, wyrok z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawach potgczonych C-207/03 i C-252/03 Novartis i in., Zb.Orz.
str. 1-3209, pkt 2).

44 Dodatkowe $wiadectwo nie oddziatuje na krajowy, a zatem ewentualnie odmienny, zakres ochrony przyznanej przez
patent lub bardziej specyficznie na okres opatentowania jako taki, ktéry pozostaje nadal regulowany przez prawo krajowe,
na podstawie ktérego patent zostat udzielony.
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45  Wynika to z art. 5 dwoch wyzej wymienionych rozporzadzen, ktéry to artykut stanowi, ze ,$wiadectwo przyznaje te same
prawa, jakie przyznane sg patentem podstawowym, oraz podlega takim samym ograniczeniom i zobowigzaniom”, jak
réwniez z art. 13 ust. 1 tychze rozporzadzen, ktory przewiduje, iz [§]wiadectwo staje sie skuteczne z koncem prawnie
ustalonego okresu waznosci patentu podstawowego”.

46 Nalezy zatem stwierdzi¢, iz Wspodlnota nie wykonata jeszcze kompetenciji, jakie jej przystugujg w dziedzinie patentow, a
przynajmniej, ze w aspekcie wewnetrznym wykonanie jej do dnia dzisiejszego nie miato wystarczajgcego znaczenia, by
mozna bylo twierdzi¢, iz w obecnym stanie rzeczy dziedzina ta objeta jest prawem wspolnotowym.

47 Majac na wzgledzie zasade przywotang w pkt 34 niniejszego wyroku, nalezy dojs¢ do wniosku, ze skoro art. 33
porozumienia TRIPS wchodzi w zakres dziedziny, ktéra na obecnym etapie rozwoju prawa wspoélnotowego pozostaje
gtéwnie w zakresie kompetencji panstw cztonkowskich, to ich uznaniu nalezy pozostawi¢ przyznanie bezposredniej
skutecznosci temu postanowieniu.

48 W tych okolicznosciach na postawione pytania nalezy odpowiedzie¢, ze na obecnym etapie rozwoju przepiséw
wspolnotowych w dziedzinie patentdw prawo wspoélnotowe nie sprzeciwia sie temu, aby art. 33 porozumienia TRIPS byt
bezposrednio stosowany przez sad krajowy na warunkach okreslonych przez prawo krajowe.

W przedmiocie kosztow

49 Dla stron postepowania przed sgdem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem
kwestii podniesionej przed tym sgdem, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku
z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed sadem krajowym, nie
podlegajg zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (wielka izba) orzeka, co nastepuje:

Na obecnym etapie rozwoju przepisow wspoélnotowych w dziedzinie patentéow prawo wspoéinotowe
nie sprzeciwia si¢ temu, aby art. 33 Porozumienia w sprawie handlowych aspektow praw
wilasnosci intelektualnej, zawartego w zataczniku 1C do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa
Organizacje Handlu (WTO), sporzadzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzonego
decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczaca zawarcia w imieniu Wspoélnoty
Europejskiej w dziedzinach wchodzacych w zakres jej kompetencji, porozumien bedacych
wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994), byt bezposrednio
stosowany przez sad krajowy na warunkach okreslonych przez prawo krajowe.

Podpisy

* Jezyk postgpowania: portugalski.

Goéra
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