GENERICS UND HARRIS PHARMACEUTICALS

URTEIL DES GERICHTSHOEES
27. Oktober 1992 *

In der Rechtssache C-191/90

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Court of Ap-
peal von England und Wales in dem dort anhingigen Rechtsstreit

Generics (UK) Ltd und

Harris Pharmaceuticals Ltd
gegen

Smith Kline and French Laboratories Ltd

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung iiber die Auslegung der Artikel 30
und 36 EWG-Vertrag sowie der Akte iiber die Bedingungen des Beitritts des Ko-
nigreichs Spanien und der Portugiesischen Republik und die Anpassungen der
Vertrige

erlifle

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Priisidenten O. Due, der Kammerprisidenten G. C. Rodri-
guez Iglesias, M. Zuleeg und J. L. Murray sowie der Richter G. F. Mancini,
F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse und D. A. O. Ed-

ward,

Generalanwalt: W. Van Gerven
Kanzler: H. von Holstein, Hilfskanzler

* Verfahrenssprache:  Englisch.
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unter Beriicksichtigung der schriftlichen Erkléiruﬂgen

— des Vereinigten Konigreichs Grofibritannien und Nordirland, vertreten zu-
nichst durch Rosemary M. Caudwell, dann durch Sue Cochrane vom Trea-
sury Solicitor’s Department als Bevollmichtigte,

— des Konigreichs Spanien, vertreten zunichst durch den -Generaldirektor fiir
rechtliche und institutionelle Koordinierung in Gemeinschaftsfragen Carlos
Bastarreche Sagiies, sodann durch den Generaldirektor fiir rechtliche und insti-
tutionelle Koordinierung in Gemeinschaftsfragen Alberto José Navarro Gonza-
lez und durch Abogado del Estado Antonio Hierro Hernindez-Mora als Be-
vollmichtigte,

— der Harris Pharmaceuticals Ltd, vertreten durch Barrister Kenneth Parker und
Henry Carr,

— der Smith Kline and French Laboratories Ltd, vertreten durch Robin Jacob,
QC, sowie Barrister Guy Burkill und Solicitor Sebastian Farr von Simmons und
Simmons, ‘

— der Generics UK Ltd, vertreten durch Solicitor Stephen Kon im Beistand von
Sheila Radford von S. J. Berwin und Co.,

— der Kommission der Europiischen Gemeinschaften, vertreten durch Rechtsbe-
rater Richard Wainwright als Bevollmichtigten,

— aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhérung der miindlichen Ausfithrungen der Generics UK Ltd, des Konig-
reichs Spanien, des Vereinigten Konigreichs, vertreten durch Sue Cochrane vom
Treasury Solicitor’s Department als Bevollmichtigte im Beistand von Barrister
Eleanor Sharpston, und der Kommission der Europiischen Gemeinschaften in der
Sitzung vom 16. Juni 1992,
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nach Anhorung der Schluffantrige des Generalanwalts in der Sitzung vom 8. Juli
1992,

folgendes

Urteil

Der Court of Appeal von England und Wales hat mit Beschlufl vom 13. Februar
1990, beim Gerichtshof eingegangen am 19. Juni 1990, gemifl Artikel 177 EWG-
Vertrag mehrere Fragen zur Auslegung der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag und
der Akte tiber die Bedingungen des Beitritts des Konigreichs Spanien und der Por-
tugiesischen Republik und die Anpassungen der Vertrige zur Vorabentscheidung
vorgelegt, um bestimmte Praktiken der zustindigen nationalen Behorde bei der
Festsetzung von Lizenzbedingungen unter einem Patent mit dem Vermerk ,,Li-
zenzbereitschaft™ beurteilen zu kénnen.

Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen der Smith Kline and
French Laboratories Ltd (Kldgerin), Inhaberin zweier britischer Patente fiir das
pharmazeutische Erzeugnis Cimetidin, und der Generics UK Ltd sowie der Harris
Pharmaceuticals Ltd (Beklagte). In diesem Rechtsstreit geht es um die Einfuhr von
Erzeugnissen aus Drittlindern sowie aus Spanien und Portugal in das Vereinigte
Kénigreich.

Kraft des Patent Acts 1977 (Patentgesetz) wurde den Patenten der Kligerin ab 9.
Mirz 1988 der Vermerk ,,Lizenzbereitschaft® beigeftigt.

Nach den nationalen Bestimmungen iiber Patente mit einem solchen Vermerk, ins-
besondere nach Artikel 46 des Patentgesetzes, hat jedermann ohne weiteres An-
spruch auf eine Lizenz an dem Patent zu Bedingungen, die entweder vertraglich
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oder mangels Einigung vom Comptroller General of Patents (Comptroller) festge-
setzt werden.

Nach der Rechtsprechung des House of Lords kann der Comptroller sich bei der
Festsetzung dieser Lizenzbedingungen auf die Bestimmungen der Sections 48(3)
und 50(1) des Patentgesetzes stiitzen, die sich auf Zwangslizenzen beziehen. Diese
Bestimmungen erlauben es dem Comptroller, bei der Austibung seines Ermessens
den Umstand zu beriicksichtigen, dafl das Patent nicht durch Herstellung des Er-
zeugnisses im Vereinigten Konigreich ausgenutzt wird.

Unstreitig besteht die Praxis der zustindigen nationalen Behorden darin, auf der
Grundlage dieser Bestimmungen dem Lizenznehmer das Recht zu gewihren, das
patentierte Erzeugnis aus Drittlindern einzufiihren, wenn der Patentinhaber das
Patent durch Einfuhr des Erzeugnisses in das Vereinigte Koénigreich aus anderen
Mitgliedstaaten ausnutzt, es thm aber zu versagen, wenn der Patentinhaber das
Erzeugnis im Inland herstellt,

Entsprechend dem nationalen Recht haben die Beklagten von der Kligerin eine
Lizenz unter der Lizenzbereitschaft verlangt, die es ihnen u. a. erlauben sollte,
Cimetidin einzufiihren. Mangels einer Einigung zwischen den Parteien wurde die
Sache zunichst dem Comptroller, dann dem Patents Court vorgelegt.

Unter Beriicksichtigung des Umstandes, dafi die Kligerin Cimetidin in Irland als
Halbfertigerzeugnis herstellt und die Herstellung im Vereinigten Konigreich zu
Ende fithrt, nahm der Patents Court in die Bedingungen der von den Beklagten
beantragten Lizenzen eine Klausel auf, die diesen die Einfuhr des Cimetidins als
Fertigerzeugnis aus Driitlindern sowie aus Spanien und Portugal verbot. Die
Gleichsetzung dieser beiden Mitgliedstaaten mit Drittlindern wurde auf die Uber-
gangsbestimmungen der Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte gestiitzt, die sich auf
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bestimmte Patente bezieht. Der Patents Court lehnt es hingegen ab, eine solche
Klausel fiir die Einfuhr von Cimetidin als Halbfertigerzeugnis einzufiigen.

Auf Rechismittel der Kligerin und der Beklagten gegen diese Entscheidung hat
der Court of Appeal das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Vor-
abentscheidungsfragen vorgelegt:

1)

2)

Ist es mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag vereinbar, daf} eine Behorde,
die fiir die Festsetzung der Lizenzbedingungen fiir ein kraft Gesetzes mit dem
Vermerk ,,Lizenzbereitschaft versehenes Patent zustindig ist, fiir die Entschei-
dung, ob eine solche Lizenz das Recht zur Einfuhr patentierter Erzeugnisse aus
Drittstaaten auflerhalb der Gemeinschaft umfassen soll, auf Sections 48(3)(a)
und 50(1)(c) des Patents Act 1977 abstellt? Verstofit es gegen Artikel 30 und
36, wenn die Behorde Sections 48(3)(a) und 50(1)(c) regelmifig dahin auslegt,
dafl Lizenzen fiir die Einfuhr aus einem anderen Staat zu versagen sind, wenn
der Patentinhaber das Patent im Vereinigten Konigreich im Wege der Produk-
tion nutzt, dafl Lizenzen fiir die Einfuhr aus einem Drittstaat hingegen zu er-
teilen sind, wenn der Patentinhaber das Patent durch Finfuhr von in anderen
Mitgliedstaaten der EWG hergestellten Erzeugnissen nutzt?

a) Spielt es fiir die Beantwortung der vorigen Frage eine Rolle, dafl Sections
48(3)(a) und 50(1)(c) des Patents Act 1977 auf die Erteilung von Zwangsli-
zenzen anwendbar sind und bestimmen, daf} eine Zwangslizenz fiir ein Pa-
tent erteilt werden kann, wenn es im Vereinigten Konigreich nicht genutzt
wird?

b) Spielt es fiir die Beantwortung der vorigen Frage eine Rolle, ob sich die
zustindige Behorde bei Ausiibung ihres Ermessens hinsichtlich der Geneh-
migung von Einfuhren aus einem Drittstaat fiir die Feststellung der bei der
Ermessensentscheidung zu beriicksichtigenden Gesichtspunkte auf Section
48(3)(a) und 50(1)(c) des Patents Act 1977 stiitzt?
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3) Verstoflt es im Hinblick auf die Vertrige iiber den Beitritt Spaniens und Portu-
gals zur EWG und das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache 434/85
(Allen & Hanburys Limited/Generics (UK) Limited, Slg. 1988, 1245) gegen
Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag, wenn die zustindige Behorde bei der Festset-
zung der Bedingungen einer Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft an einem
Patent fiir ein pharmazeutisches Erzeugnis eine Bedingung aufnimmt, die die
Einfuhr dieses Erzeugnisses aus Spanien oder Portugal einschrinkt?

Weitere Einzelheiten des Sachverhalts, des Verfahrensablaufs sowie der beim Ge-
richtshof eingereichten schriftlichen Erklirungen finden sich im Sitzungsberich,
auf den verwiesen wird. Der Akteninhalt ist im folgenden nur insoweit wiederge-
geben, als die Begriindung des Urteils dies erfordert.

Die erste und die zweite Frage

Die ersten beiden Fragen gehen dahin, ob die Behorden der Mitgliedstaaten, die
mangels Einigung fiir die Festsetzung der Bedingungen fiir eine Lizenz unter einer
Lizenzbereitschaft zustindig sind, ohne Verstofl gegen Artikel 30 und 36 EWG-
Vertrag unter Berufung auf nationales Recht wie die Sections 48(3) und 50(1) des
Patentgesetzes einem Lizenznehmer unter einer Lizenzbereitschaft die Einfuhr des
patentierten Erzeugnisses aus Drittlindern untersagen diirfen, wenn der Patentin-
haber das Erzeugnis im Inland herstellt, sie ihm aber gestatten diirfen, wenn der
Patentinhaber sein Patent durch Einfuhr aus anderen Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft ausnutzt.

Der Gerichtshof hat mit Urteil vom 18. Februar 1992 in der Rechtssache C-30/90
(Kommission/Vereinigtes Konigreich,. Slg. 1992, 1-829) festgestellt, daff die Sec-
tions 48 und 50 des Patentgesetzes gegen Artikel 30 EWG-Vertrag verstoflen, in-
dem sie den Fall, daf§ die Nachfrage auf dem Inlandsmarkt durch Einfuhren aus
anderen Mitgliedstaaten als dem Vereinigten Konigreich befriedigt wird, den Fil-
len gleichstellen, in denen eine Zwangslizenz wegen unzureichender Ausiibung des
Patents erteilt werden kann.

In jenem Urteil hat der Gerichtshof jedoch nicht die hier aufgeworfene Frage erdr-
tert, ob die zustindigen Behorden unter Berufung auf die genannten nationalen
Bestimmungen bei der Entscheidung, ob dem Lizenznehmer unter einer Lizenzbe-
reitschaft die Einfuhr des Erzeugnisses aus Drittlindern gestattet wird oder nicht,
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ohne Verstoff gegen das Gemeinschaftsrecht beriicksichtigen kénnen, in welchem
Mitgliedstaat der Patentinhaber das Erzeugnis herstellt.

Die Kommission und die Kligerin tragen vor, wenn nationale Behérden den Inhalt
der Lizenzbedingungen unter einer Lizenzbereitschaft hinsichtlich der Einfuhr aus
Dritlindern nach Mafigabe des Ortes der Herstellung des Erzeugnisses durch den
Patentinhaber bestimmten, so behindere eine solche Praxis wegen ihres diskrimi-
nierenden Charakters den Handel zwischen Mitgliedstaaten und verstofe daher
gegen die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag.

Das Vereinigte Konigreich trug in seinen schriftlichen Erklirungen vor, die Be-
stimmungen des EWG-Vertrages tiber den freien Warenverkehr kénnten einer
Praxis nationaler Behdrden nicht entgegengehalten werden, die nur Einfuhren aus
Drittlindern betreffe. In der miindlichen Verhandlung hat das Vereinigte Konig-
reich jedoch unter Berufung auf das Urteil vom 18. Februar 1992 in der Rechtssa-
che Kommission/Vereinigtes Konigreich, das nach der Einreichung der schriftli-
chen Erklirungen erging, den diskriminierten Charakter dieser Praxis und ihre
Unvereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht zugestanden.

Die Beklagten machen geltend, daf} es den innergemeinschaftlichen Handel nicht
beeintrichtigen und damit nicht gegen die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag versto-
flen konne, wenn einem Lizenznehmer die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses
aus Drittlindern gestattet werde.
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Wie der Gerichtshof bereits in seinem Urteil vom 15. Juni 1976 in der Rechtssache
51/75 (EMI Records, Slg. 1976, 811) ausgefiihrt hat, betreffen die Artikel 30 und
36 EWG-Vertrag nur Einfuhrbeschrinkungen beim Handel zwischen den Mit-
gliedstaaten. Die fiir die Festsetzung der Lizenzbedingungen unter einer Lizenzbe-
reitschaft zustindigen Behdrden kénnen daher dem Lizenznehmer die Einfuhr des
patentierten Erzeugnisses aus einem Drittland ohne Verstoff gegen die genannten
Bestimmungen des EWG-Vertrages gewihren oder versagen.

Bei der Ausiibung der ihnen damit zugestandenen Befugnisse hinsichtlich der Ein-
fuhr aus Drittlindern diirfen diese Stellen sich hingegen nicht auf Kriterien stiit-
zen, die wegen ihres diskriminierenden Charakters den Handel zwischen den Mit-
gliedstaaten unter Verstofl gegen die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag beeintrich-
tigen kénnen.

Nach der vom vorlegenden Gericht in Bezug genommenen Praxis der nationalen
Behorden kann dem Lizenznehmer die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus
Driutlindern gestattet werden, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis nicht in dem
Mitgliedstaat der Patenterteilung herstellt, sondern es aus anderen Mitgliedstaaten
einfithrt. In diesem Fall kann dem Patentinhaber. aus der Einfuhr aus Drittlindern
ein Wettbewerb erwachsen, dem er nicht ausgesetzt wire, wenn er das Patent
durch Herstellung im Inland ausnutzte.

Eine solche Praxis ist diskriminierend, denn sie veranlafit die Patentinhaber dazu,
das Erzeugnis im Inland herzustellen und es nicht aus anderen Mitgliedstaaten
einzuftihren. Sie ist damit geeignet, den innergemeinschaftlichen Handel unmittel-
bar oder mittelbar, tatsichlich oder potentiell zu behindern und stellt damit eine
Mafinahme gleicher Wirkung wie mengenmiflige Einfuhrbeschrinkungen im Sinne
des Artikels 30 EWG-Vertrag dar (Urteil vom 11. Juli 1974 in der Rechtssache
8/74, Dassonville, Slg. 1974, 837, Randnr. 5).
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Nach Artikel 36 EWG-Vertrag sind Einfuhrverbote und -beschrinkungen aus
Griinden des Schutzes des gewerblichen und kommerziellen Eigentums nur unter
der Voraussetzung zulissig, dafl sie weder ein Mittel zur willkiirlichen Diskrimi-
nierung noch eine verschleierte Beschrinkung des Handels zwischen den Mitglied-
staaten darstellen.

Nach stédndiger Rechtsprechung des Gerichtshofes lifit Artikel 36 Ausnahmen von
dem fundamentalen Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb des Gemeinsa-
men Marktes zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums nur
insoweit zu, als diese Ausnahmen zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die
den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen (Urteil vom 17. Oktober
1990 in der Rechtssache C-10/89, HAG GVF, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 12).

Auf dem Gebiet der Patente besteht der spezifische Gegenstand des gewerblichen
Eigentums insbesondere darin, dem Patentinhaber das ausschlieffliche Recht, eine
Erfindung im Hinblick auf die Produktion und das erste Inverkehrbringen indu-
strieller Erzeugnisse entweder selbst oder durch Lizenzvergabe an Dritte zu ver-
werten, sowie das Recht, sich gegen jede Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen,
zu sichern (Urteil vom 18. Februar 1992 in der Rechtssache Kommission/Vereinig-
tes Konigreich, Randnr, 21).

Im vorliegenden Fall gibt es im Hinblick auf den spezifischen Gegenstand des Pa-
tents keinen Grund, der die von den nationalen Behorden vorgenommene unter-
schiedliche Behandlung rechtfertigen konnte. Diese Behandlung beruht denn auch
nicht auf den spezifischen Anforderungen des gewerblichen und kommerziellen
Eigentums, sondern auf dem Bemiihen, entsprechend dem nationalen Recht die
Erzeugung im fraglichen Mitgliedstaat zu fordern.

Eine solche Uberlegung, die zur Folge hat, dafl die Ziele der Gemeinschaft, wie sie
insbesondere in Artikel 2 EWG-Vertrag genannt und in Artikel 3 niher ausgefithrt
sind, unterlaufen werden, kann jedoch nicht als Rechtfertigung fiir eine Beschrin-
kung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten dienen (Urteil vom 18. Februar
1992 in der Rechtssache Kommission/Vereinigtes Konigreich, Randnr, 30).
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Die Beklagten tragen vor, die diskriminierende Praxis sei erforderlich, um abtrigli-
che Folgen fiir den Wettbewerb und die Verbraucher zu vermeiden, die sich aus
dem Fehlen gemeinsamer Vorschriften fiir Patente ergiben. Zur Illustration ma-
chen sie geltend, im Ausgangsfall kénnten sie in anderen Mitgliedstaaten als dem
Vereinigten Kénigreich, in denen die Kligerin Inhaberin von Patenten sei, keinen
Anspruch auf Lizenzen unter einer Lizenzbereitschaft geltend machen. Ohne Er-
michtigung der britischen Behérden zur Einfuhr des Cimetidin aus Drittlindern
seien sie gezwungen, dieses Erzeugnis ausschlieflich im Vereinigten Kénigreich
unter Bedingungen zu erzeugen, die ihnen nicht erlaubten, ein Erzeugnis auf den
Markt zu bringen, das mit dem von der Kldgerin zu geringeren Kosten in Irland
hergestellten konkurrieren kénnte.

Dem ist nicht zu folgen. Negative Folgen des unterschiedlichen Rechts der Mit-
gliedstaaten und des Fehlens gemeinsamer Patentregeln fiir die Wirtschaft und die
Verbraucher konnen nimlich keinesfalls diskriminierende nationale Praktiken
rechtfertigen, die gegen die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag verstofien.

Aus diesen Griinden ist auf die ersten beiden Fragen wie folgt zu antworten: Die
Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag verwehren es den mangels Einigung fiir die Fest-
setzung der Bedingungen fiir eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft zustindi-
gen Behorden eines Mitgliedstaats, unter Berufung auf ihr nationales Recht einem
Lizenznehmer die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus Drittlindern zu un-
tersagen, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis im Inland herstellt, sie thm aber
zu gestatten, wenn der Patentinhaber sein Patent durch die Einfuhr des Erzeugnls—
ses aus anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ausnutzt.

Zur dritten Frage

Mit der dritten Frage mochte das vorlegende Gericht wissen, ob die Artikel 47 und
209 der Akte tiber den Beitritt Spaniens und Portugals es den Behorden der Mit-
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gliedstaaten, die mangels Einigung fiir die Festsetzung der Bedingungen fiir eine
Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft zustdndig sind, erlauben, einem Lizenzneh-
mer unter Berufung auf diese Bestimmungen und gegebenenfalls in Abweichung
von den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag die Einfuhr eines patentierten pharma-
zeutischen Erzeugnisses aus Spanien und Portugal zu verbieten.

Die Artikel 42 und 202 der Beitrittsakte beseitigen unter stillschweigender Verwei-
sung auf die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag mit Wirkung ab 1. Januar 1986 die
mengenmifigen Einfuhr- und Ausfuhrbeschrinkungen sowie jede Mafinahme glei-
cher Wirkung zwischen der Gemeinschaft und den zwei neuen Mitgliedstaaten.

Demgemif sind die Grundsitze, die der Gerichtshof auf der Grundlage der Arti-
kel 30 und 36 EWG-Vertrag entwickelt hat, auf den Handel zwischen der Ge-
meinschaft und den beiden neuen Mitgliedstaaten anwendbar. Nach stindiger
Rechtsprechung des Gerichtshofes darf der Inhaber eines vom Recht eines Mit-
gliedstaats geschiitzten gewerblichen und kommerziellen Eigentums dieses Recht
nicht dazu verwenden, sich der Einfuhr eines Erzeugnisses zu widersetzen, das von
ihm selbst oder mit seinem Einverstindnis rechtmiflig auf den Marke eines anderen
Mitgliedstaats gebracht wurde. Aus diesem Grundsatz hat der Gerichtshof insbe-
sondere abgeleitet, dafl der Erfinder oder seine Rechtsnachfolger sich nicht zu
dem Zweck auf ein Patent im ersten Mitgliedstaat berufen konnen, die Einfuhr
eines von ihnen in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieses Erzeugnis nicht
patentierbar war, in den Verkehr gebrachten Erzeugnisses zu verhindern (Urteil
vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 187/80, Merck, Slg. 1981, 2063, Randnrn.
12 und 13).

Die Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte lassen jedoch innerhalb gewisser Grenzen
ausdriicklich Ausnahmen von den Artikeln 42 und 202 der Beitrittsakte und den
sich daraus ergebenden Grundsitzen zu.

Nach diesen Ausnahmebestimmungen kann der Inhaber eines Patents fiir ein phar-
mazeutisches Erzeugnis, das in einem Mitgliedstaat zum Patent angemeldet wurde,
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als daftr in Spanien oder in Portugal Erzeugnispatente nicht erhalten werden
konnten, oder sein Rechtsnachfolger das Recht aus diesem Patent geltend machen,
um die Einfuhr oder das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses in dem oder den
zehn anderen Mitgliedstaaten, in dem oder denen es durch ein Patent geschiitzt
ist, zu verhindern, und zwar auch ‘dann, wenn es von ihm selbst oder mit seiner
Zustimmung von einem Dritten erstmals in Spanien oder Portugal in den Verkehr
gebracht wurde. Dieses Recht kann bis zum Ende des dritten Jahres, nachdem fiir
das fragliche Erzeugnis in Spanien oder in Portugal die Patentierbarkeit eingefithrt
wurde, geltend gemacht werden.

Nach Auffassung der Kligerin sind die Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte in
Ermangelung ausdriicklicher entgegenstehender Vorschriften auf die Einfuhren
pharmazeutischer Erzeugnisse anwendbar, die von einem Patent mit dem Vermerk
,Lizenzbereitschaft erfafit sind, und rechtfertigen es damit, dem Lizenznehmer
abweichend von Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag die Einfuhr der fraglichen Er-
zeugnisse aus Spanien und Portugal zu untersagen.

Nach Auffassung der Kommission, des Kénigreichs Spanien, des Vereinigten Ko-
nigreichs sowie der Beklagten sind die Patente mit dem Vermerk ,Lizenzbereit-
schaft” ,,schwache® Patente, die vom Anwendungsbereich der Ausnahmevorschrif-
ten der Artikel 47 und 209 der Beitrittsakte ausgeschlossen sind.

Sie stiitzen ihre Auffassung insbesondere auf das Urteil des Gerichtshofes vom 3.
Mirz 1988 in der Rechtssache 434/85 (Allen and Hanburys, Slg. 1988, 1245),
nach dem der Inhaber cines solchen Patents nur einen Anspruch auf angemessene
Lizenzgebiihren habe. Das sagt jenes Urteil jedoch nicht aus.

In diesem Urteil untersucht der Gerichtshof, ob das Verbot, in' das Vereinigte Ko-
nigreich ein Erzeugnis einzufithren, das einem Patent mit dem Vermerk ,,Lizenz-
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bereitschaft” unterliegt, erforderlich ist, um dem Patentinhaber gegeniiber Impor-
teuren eben die Rechte zu sichern, die ihm gegeniiber Produzenten zustehen, die
dieses Erzeugnis im Inland herstellen, und somit unter Artikel 36 EWG-Vertrag
gerechtfertigt ist. Nur zur Bestimmung dieser Rechte hat der Gerichtshof festge-
stellt, nach dem Recht des Vereinigien Konigreichs in der Auslegung durch das
nationale Gericht verbleibe dem Inhaber eines mit dem Vermerk ,,Lizenzbereit--
schaft versehenen Patents nur ein Anspruch auf angemessene Lizenzgebiihren ge-
geniiber dem Lizenznehmer (Randnr. 13). Der Gerichtshof hat somit das Recht
des Vereinigten Konigreichs nur zur Kenntnis genommen und dem ,,schwachen
Patent® keine gemeinschaftsrechtliche Definition gegeben, aus der gefolgert wer-
den konnte, dafl ein Patent mit dem Vermerk ,Lizenzbereitschaft ohne weiteres
vom Anwendungsbereich der Artikel 47 und 209 der Beitrittsakie ausgeschlossen
18t.

Die Auslegung dieser Artikel muf} sich an ihrem Wortlaut ausrichten, wonach der
Patentinhaber ,,das Recht aus diesem Patent geltend machen [kann], um die Ein-
fuhr oder das Inverkehrbringen des Erzeugnisses ... zu verhindern®.

Die Anwendung dieser Bestimmungen setzt somit zunéchst voraus, dafl das Patent
seinem Inhaber das Recht einrdumt, sich Einfuhren zu widersetzen. Zwar verbietet
das Gemeinschaftsrecht die Ausiibung dieser Befugnis, wenn sie besteht, insoweit,
als sie unter Verstofl gegen die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag den innergemein-
schaftlichen Handel beeintrichtigt, doch bestimmt das nationale Recht beim der-
zeitigen Stand des Gemeinschaftsrechts in Ermangelung einer Angleichung der na-
tionalen Rechte den Schutzbereich eines Patents oder Patenttyps.

Es ist also Sache des nationalen Gerichts, im Rahmen der Priifung, ob diese Vor-
aussetzung erfillt ist, festzustellen, ob der Schutz des Patents nach nationalem
Recht seinem Inhaber das Recht einriumt, sich Einfuhren zu widersetzen.
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Diese Auslegung entspricht auch dem Zweck der Artikel 47 und 209 der Beitritts-
akte, in einem beschrinkten Bereich Ausnahmen von den Gemeinschaftsvorschrif-
ten Uber den freien Warenverkehr zuzulassen, nicht aber neue Rechte zu schaffen,
die tiber den vom Patent nach nationalem Recht gewhrten Schutz hinausgehen.

Eine weitere Voraussetzung fiir das Verbot der Einfuhr eines patentierten Erzeug-
nisses aus Spanien und Portugal schafft der Umstand, daff die Artikel 47 und 209
der Beitrittsakte dem Patentinhaber nur die Befugnis einrdumen, sich Einfuhren zu
widersetzen. Die Ausnahmebestimmungen sind also nur anwendbar, wenn der Pa-
tentinhaber von dieser Befugnis Gebrauch macht. Diese Voraussetzung hat entge-
gen dem Vorbringen des Kénigreichs Spanien in seinen schriftlichen Erkldrungen
nicht zur Folge, dafl die zustindigen Behdrden der Mitgliedstaaten diese Bestim-
mungen nicht selbst anwenden diirften. Diese Anwendung ist aber in einem sol-
chen Fall davon abhingig, dafl der Patentinhaber seine Absicht zum Ausdruck ge-
bracht hat, von der Befugnis nach den Artikeln 47 und 209 Gebrauch zu machen.

Auf die dritte Frage ist somit zu antworten: Die Artikel 47 und 209 der Akte iiber
den Beitritt Spaniens und Portugals gestatten es den Behorden der Mitgliedstaaten,
die mangels Einigung fiir die Festsetzung der Bedingungen fiir eine Lizenz unter
ciner Lizenzbereitschaft zustindig sind, einem Lizenznehmer in Abweichung von
den Grundsitzen der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag die Einfuhr eines patentier-
ten pharmazeutischen Erzeugnisses aus Spanien und Portugal zu verbieten, wenn
sich der Patentinhaber nach nationalem Recht den Einfuhren widersetzen kann
und wenn er von der Befugnis der Artikel 47 und 209 Gebrauch macht.

Kosten

Die Auslagen des Vereinigten Konigreichs, des Konigreichs Spanien und der
Kommission der Europidischen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erkli-
rungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfihig. Fir die Parteien des Aus-
gangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem vor dem nationalen
Gericht anhingigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses
Gerichts. :
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Aus diesen Griinden
hat
DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Court of Appeal von England und Wales mit Beschlufl vom 13.
Februar 1990 vorgelegten Fragen fir Recht erkannt:

1) Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag verwehren es den mangels Einigung fiir die
Festsetzung der Bedingungen fiir eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft zu-
stindigen Behorden eines Mitgliedstaats, unter Berufung auf ihr nationales
Recht einem Lizenznehmer die Einfuhr des patentierten Erzeugnisses aus Dritt-
lindern zu untersagen, wenn der Patentinhaber das Erzeugnis im Inland her-
stellt, sic ihm aber zu gestatten, wenn der Patentinhaber sein Patent durch die
Einfuhr des Erzeugnisses aus anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft aus-
nutzt.

2) Die Artilcel 47 und 209 der Akte iiber die Bedingungen des Beitritts des Konig-
reichs Spanien und der Portugiesischen Republik und die Anpassungen der Ver-
triige gestatten es den Behorden der Mitgliedstaaten, die mangels Einigung fiir
die Festsetzung der Bedingungen fiir eine Lizenz unter einer Lizenzbereitschaft
zustiindig sind, einem Lizenznehmer in Abweichung von den Grundsiitzen der
Astikel 30 und 36 EWG-Vertrag die Einfuhr eines patentierten pharmazeuti-
schen Erzeugnisses aus Spanien und Portugal zu verbieten, wenn sich der Patent-
inhaber nach nationalem Recht den Einfubren widersetzen kann und wenn er
von der Befugnis der Artikel 47 und 209 Gebrauch macht.

Due Rodriguez Iglesias Zuleeg Murray

Mancini Schockweiler Moitinho de Almeida Grévisse Edward

Verkiindet in offentlicher Sitzung in Luxemburg am 27. Oktober 1992.

Der Kanzler Der Priisident

J.-G. Giraud O. Due
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