
GENERICS E HARRIS PHARMACEUTICALS 

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
27 de Outubro de 1992 * 

No processo C-191/90, 

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do 
artigo 177.° do Tratado CEE, pela Court of Appeal of England and Wales, desti­
nado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre 

Generics (UK) Ltd, 

Harris Pharmaceuticals Ltd 

e 

Smith Kline and French Laboratories Ltd, 

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30.° e 36.° do 
Tratado CEE e do acto relativo às condições de adesão do Reino de Espanha e da 
República Portuguesa e às adaptações dos Tratados, 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

composto por: O. Due, presidente, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. 
Murray, presidentes de secção, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho 
de Almeida, F. Grévisse e D. A. O. Edward, juízes, 

advogado-geral: W. Van Gerven 
secretário: H. von Holstein, secretário adjunto 

* Lingua do processo: inglês. 
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vistas as observações escritas apresentadas: 

— em representação do Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda 
do Norte, inicialmente por Rosemary M. Caudwell, do Treasury Solicitor's 
Department, em seguida por Sue Cochrane, do Treasury Solicitor's Depart­
ment, na qualidade de agente, 

— em representação do Reino de Espanha, inicialmente por Carlos Bastarreche 
Sagties, director-geral da coordenação jurídica e institucional comunitária, em 
seguida por Alberto José Navarro Gonzalez, director-geral da coordenação ju­
rídica e institucional comunitária, e por Antonio Hierro Hernández-Mora, 
abogado del Estado, na qualidade de agentes, 

— em representação da Harris, por Kenneth Parker e Henry Carr, barristers, 

— em representação da Smith Kline French Laboratories, por Robin Jacob, QC, 
Guy Burkill, barrister, e Sebastian Farr, solicitor of Simmons and Simmons, 

— em representação da Generics, por Stephen Kon, solicitor of S. J. Berwin and 
Co., assistido por Sheila Radford, solicitor of S. J. Berwin and Co., 

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por Richard 
Wainwright, consultor jurídico, na qualidade de agente, 

visto o relatório para audiência, 

ouvidas as alegações da Generics, do Reino de Espanha, do Reino Unido, repre­
sentado por Sue Cochrane, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de 
agente, assistido por Eleanor Sharpston, barrister, e da Comissão das Comunida­
des Europeias, na audiência de 16 de Junho de 1992, 
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ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 8 de Julho 
de 1992, 

profere o presente 

Acórdão 

1 Por decisão de 13 de Fevereiro de 1990, entrada no Tribunal de Justiça em 19 de 
Junho seguinte, a Court of Appeal of England and Wales colocou, nos termos do 
artigo 177.° do Tratado CEE, várias questões prejudiciais relativas à interpretação 
dos artigos 30.° e 36.° do Tratado e do acto relativo às condições de adesão do 
Reino de Espanha e da República Portuguesa e às adaptações dos Tratados, a fim 
de apreciar a compatibilidade com o direito comunitário de certas práticas das 
autoridades nacionais competentes para fixar, em matéria de patentes, as condições 
das licenças obrigatórias de exploração. 

2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a Smith Kline 
and French Laboratories Ltd (a seguir «SKF»), titular de duas patentes britânicas 
para o produto farmacêutico «Cimetidina», às sociedades Generics (UK) Ltd (a 
seguir «Generics») e Harris Pharmaceuticals Ltd (a seguir «Harris»). Este litigio 
tem por objecto a importação no Reino Unido deste produto a partir de países 
terceiros e de Espanha e de Portugal. 

3 Por força das disposições do Patents Act de 1977 (a seguir «Patentes Act»), as 
patentes de que a SKF é titular foram revestidas da menção «licença obrigatória de 
exploração» a partir de 9 de Março de 1988. 

4 Resulta da legislação nacional aplicável às patentes com tal menção e, mais espe­
cialmente, da section 46 do Patents Act que qualquer pessoa pode, automatica­
mente, obter uma licença sobre uma patente em condições que podem ser fixadas 

I - 5369 



ACÓRDÃO DE 27. 10 1992 — PROCESSO C-191/90 

quer por um acordo com o titular da patente, ou, na falta de acordo, pelo Comp­
troller General of Patents (a seguir «Comptroller»). 

5 Em conformidade com a jurisprudência da House of Lords, o Comptroller pode, 
para fixar as condições de concessão destas licenças, fundar-se nas disposições das 
sections 48 (3) e 50 (1) do Patents Act relativas às licenças obrigatórias. Estas 
disposições permitem ao Comptroller tomar em consideração, no exercício dos 
seus poderes, a circunstância de a patente não ser explorada sob a forma de um 
fabrico do produto no território do Reino Unido. 

6 É ponto assente que a prática das autoridades nacionais competentes é autorizar, 
com fundamento nestas últimas disposições, o adquirente de uma licença obrigató­
ria de exploração a importar de países terceiros o produto protegido pela patente 
nos casos em que o titular da patente explora a patente importando o produto no 
Reino Unido a partir de outros Estados-membros e, pelo contrário, recusar ao 
adquirente de licença o direito de proceder a estas importações em proveniência de 
países terceiros quando o titular da patente fabrica o produto no território nacio­
nal. 

7 Nos termos do direito nacional em vigor, a Harris e a Generics solicitaram à SKF 
uma licença obrigatória de exploração permitindo-lhes nomeadamente importar 
Cimetidiną. Dado que não foi alcançado qualquer acordo entre as partes, o as­
sunto foi submetido à apreciação do Comptroller e em seguida à Patents Court. 

8 Tomando em consideração o facto de que a SKF fabricava a Cimetidiną na Ir­
landa, sob a forma de produto semiacabado, e concluía o seu fabrico no território 
do Reino Unido, a Patents Court inseriu nas condições das licenças obrigatórias 
de exploração solicitadas pela Harris e pela Generics uma cláusula proibindo a 
estas últimas importar Cimetidina, sob a forma de produto acabado, a partir de 
países terceiros bem como de Espanha e de Portugal. A equiparação, no caso con­
creto, destes dois Estados-membros aos países terceiros fundava-se nas disposições 
transitórias dos artigos 47.° e 209.° do acto de adesão relativas a certas patentes. A 
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Patents Court, em contrapartida, recusou inserir uma cláusula idêntica para a im­
portação de Cimetidina sob a forma de produto semiacabado. 

9 Tendo sido interposto recurso desta decisão perante a Court of Appeal pela SKF, 
por um lado, e pela Harris e pela Generics, por outro, este órgão jurisdicional 
suspendeu a instância e colocou ao Tribunal de Justiça as seguintes questões preju­
diciais: 

«1) E compatível com os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE que a autoridade 
competente encarregada de fixar as condições de uma licença, tratando-se de 
uma 'licença obrigatória de exploração' de uma patente, recorra ao disposto 
nas sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act 1977 para determinar se 
deve ou não incluir como uma das condições dessa licença o direito de impor­
tar produtos patenteados do exterior da CEE? E contrário aos artigos 30.° e 
36.° que essas autoridades apliquem normalmente o disposto nas sections 48 
(3) (a) e 50 (1) (c) no sentido de que estas exigem que se recuse a concessão 
da licença para importar de outro país quando o titular da patente a explore 
para a fabricação no Reino Unido, mas concedam a licença para importar de 
um país terceiro onde o titular da patente a explora importando produtos fa­
bricados noutros Estados-membros da CEE? 

2) a) A resposta à questão anterior é afectada pelo facto de as sections 48 (3) (a) 
e 50 (1) (c) do Patents Act 1977 se aplicarem à concessão de licenças obri­
gatórias de exploração de patentes e disporem que pode ser concedida urna 
licença obrigatória relativamente a urna patente se esta não estiver a ser 
explorada no Reino Unido? 

b) A resposta à questão anterior é afectada se, ao exercer o seu poder discri­
cionário para decidir se deve ou não permitir a importação de um país 
terceiro, a autoridade competente recorrer ao disposto nas sections 48 (3) 
(a) e 50 (1) (c) do Patents Act 1977 para estabelecer quais os factores rele­
vantes a ter em conta? 
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3) Face às disposições dos tratados de adesão de Espanha e Portugal à CEE e ao 
acórdão do Tribunal de Justiça proferido no processo 434/85 [Allen and Han-
burys Ltd/Generics (UK) Ltd, Colect. 1988, p. 1245], é contrário aos artigos 
30.° e 36.° do Tratado CEE que a autoridade competente para fixar as condi­
ções de uma licença obrigatória relativa a uma patente de um produto farma­
cêutico inclua uma condição que restrinja a importação desse produto em Es­
panha ou Portugal?» 

10 Para mais ampla exposição dos factos do litígio no processo principal, da tramita­
ção processual, bem como das observações escritas apresentadas ao Tribunal de 
Justiça, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos do processo só 
serão adiante retomados na medida do necessário à fundamentação da decisão do 
Tribunal de Justiça. 

Quanto às primeira e segunda questões 

1 1 Através das duas primeiras questões pretende, essencialmente, saber-se se as auto­
ridades dos Estados-membros competentes para fixar, na falta de acordo, as condi­
ções das licenças obrigatórias de exploração podem, sem violar os artigos 30.° e 
36.° do Tratado, fundar-se nas disposições de uma legislação nacional, como as 
das sections 48 (3) e 50 (1) do Patents Act, para recusar ao adquirente de uma 
licença obrigatória de exploração a autorização de importar o produto protegido 
pela patente a partir de países terceiros quando o titular da patente fabrica o pro­
duto no território nacional e para conceder esta autorização quando o titular da 
patente explora a sua patente importando o produto a partir de outros Estados-
-membros da Comunidade. 

12 Convém salientar, a título liminar, que o Tribunal de Justiça, num acórdão de 18 
de Fevereiro de 1992, Comissão/Reino Unido (C-30/90, Colect., p. I-829), verifi­
cou que as referidas disposições das sections 48 e 50 do Patents Act são contrárias 
ao artigo 30.° do Tratado na medida em equiparam aos casos em que pode ser 
concedida uma licença obrigatória por insuficiência de exploração da patente 
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aquele em que a procura é satisfeita, no mercado nacional, por importações em 
proveniencia dos Estados-membros que não o Reino Unido. 

1 3 Neste acórdão, o Tribunal de Justiça não abordou no entanto a questão, aqui 
suscitada, de saber se as autoridades competentes podem, sem violar o direito co­
munitário, tomar em consideração, com fundamento nestas mesmas disposições 
nacionais, o Estado-membro em que o titular da patente fabrica o produto para 
recusar ou conceder ao adquirente de uma licença obrigatória de exploração a 
autorização de importar o produto a partir de países terceiros. 

1 4 A Comissão e a SKF sustentam que uma prática das autoridades nacionais que 
consiste em determinar o conteúdo das cláusulas das licenças obrigatórias de ex­
ploração relativas às importações em proveniência de países terceiros em função do 
lugar de fabrico do produto pelo titular da patente afecta, pelo seu carácter discri­
minatório, as trocas comerciais entre os Estados-membros e viola, nestas condi­
ções, o disposto nos artigos 30.° e 36.° do Tratado. 

15 O Governo do Reino Unido sustentou, nas suas observações escritas, que as dispo­
sições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias não podiam ser invo­
cadas em relação a uma prática das autoridades nacionais que só diz respeito às 
importações provenientes de países terceiros. Em contrapartida, na audiência, o 
representante deste governo baseou-se no acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, 
Comissão/Reino Unido, já referido, posterior à apresentação das observações es­
critas, para admitir o carácter discriminatório da prática visada e a sua incompati­
bilidade com o direito comunitário. 

16 A Harris e a Generics, por seu turno, alegam que uma autorização concedida ao 
adquirente de licença de importar o produto protegido pela patente a partir de 
países terceiros não afecta o comércio intracomunitário e não pode, portanto, ser 
contrária aos artigos 30.° e 36.° do Tratado. 
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17 Como já foi sublinhado pelo Tribunal de Justiça num acórdão de 15 de Junho de 
1976, EMI Records (51/75, Recueil, p. 811) os artigos 30.° e 36.° do Tratado só 
dizem respeito às restrições à importação relativas ao comércio entre os Estados-
-membros. As autoridades competentes para fixar as condições das licenças obriga­
tórias de exploração podem, assim, conceder ou recusar ao adquirente de licença a 
autorização de importar o produto protegido pela patente a partir de um país exte­
rior à Comunidade sem violar as disposições do Tratado. 

18 Na aplicação dos poderes que deste modo lhes são reconhecidos, no que diz res­
peito às importações em proveniência de países terceiros, estas autoridades não 
devem, em contrapartida, fundar-se em critérios que, pelo seu carácter discrimina­
tório, teriam por efeito afectar o comércio entre os Estados-membros violando o 
disposto nos artigos 30.° e 36.° do Tratado. 

1 9 Resulta da prática das autoridades nacionais referida pelo juiz nacional que o ad­
quirente de licença pode ser autorizado a importar, a partir de países terceiros, o 
produto protegido pela patente quando o titular da patente não fabrica o produto 
no território do Estado-membro em que foi concedida a patente mas o importa a 
partir de outros Estados-membros. O titular da patente pode, neste caso, ser ex­
posto a uma concorrência resultante das importações em proveniência de países 
terceiros à qual não se encontra exposto quando explora a patente sob a forma de 
um fabrico no território nacional. 

20 Essa prática é discriminatória porque incita os titulares de patentes a fabricar os 
produtos no território nacional mais do que a importá-los a partir do território de 
outros Estados-membros. É, assim, susceptível de entravar directa ou indirecta­
mente, actual ou potencialmente, o comércio intracomunitário e constitui, nestes 
termos, uma medida de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação 
na acepção do artigo 30.° do Tratado (acórdão de 11 de Julho de 1974, Dasson-
ville, n.° 5, 8/74, Recueil, p. 837). 
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21 Convém recordar que, no que diz respeito à aplicação das disposições do artigo 
36.° do Tratado, as proibições e as restrições de importação justificadas por razões 
de protecção da propriedade industrial e comercial são permitidas por este artigo, 
sob a reserva expressa de que as mesmas não devem constituir nem um meio de 
discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os 
Estados-membros. 

22 Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, quando é invocado para 
proteger a propriedade industrial e comercial, o artigo 36.° só admite derrogações 
ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum 
na medida em que estas sejam justificadas pela protecção dos direitos que consti­
tuem o objecto específico desta propriedade (v., nomeadamente, acórdão de 17 de 
Outubro de 1990, HAG, n.° 12, C-10/89, Colect., p. I-3711). 

23 Em matéria de patentes, o objecto específico da propriedade industrial é, nomea­
damente, garantir ao seu titular o direito exclusivo de utilizar uma invenção com 
vista ao fabrico e à primeira colocação em circulação de produtos industriais quer 
directamente quer pela concessão de licenças a terceiros, bem como o direito de se 
opor a qualquer contrafacção (v., nomeadamente, acórdão de 18 de Fevereiro de 
1992, Comissão/Reino Unido, já referido, n.° 21). 

24 No caso referido pelo juiz nacional, não existe qualquer razão, relacionada com o 
objecto específico da patente, que possa justificar a diferença de tratamento feita 
pelas autoridades nacionais. Esta diferenciação é, de facto, motivada não pelas 
exigências específicas da propriedade industrial e comercial, mas pela preocupação 
de favorecer, em conformidade com as prescrições da legislação nacional, a produ­
ção no território do Estado-membro em causa. 

25 Ora, uma consideração desse tipo, que tem por efeito pôr em causa as finalidades 
da Comunidade, como são, nomeadamente, enunciadas no artigo 2.° e elaboradas 
pelo artigo 3.° do Tratado, não pode ser tida em conta para justificar uma restri­
ção ao comércio entre os Estados-membros (acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, 
Comissão/Reino Unido, já referido, n.° 30). 
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26 A Harris e a Generics sustentam que esta prática discriminatória é necessária para 
evitar as consequências nocivas para a concorrência e para o consumidor resultan­
tes da ausência de regras comuns aplicáveis em matéria de patentes. Para ilustrar a 
sua argumentação, alegam que, na situação que é objecto do litígio no processo 
principal, não podiam ter direito à concessão de licenças obrigatórias de explora­
ção nos Estados-membros, com a excepção do Reino Unido, em que a SKF é 
titular de patentes. Não sendo autorizadas pelas autoridades britânicas a importar 
Cimetidina a partir de países terceiros, seriam obrigadas a fabricar este produto 
apenas no território do Reino Unido em condições que não lhes permitiriam apre­
sentar no mercado um produto concorrencial relativamente ao produto fabricado 
na Irlanda, a menor custo, pela SKF. 

27 Este argumento deve ser rejeitado porque os efeitos negativos para a economia e 
para os consumidores imputáveis à disparidade das legislações dos Estados-mem­
bros e à ausência de regras comuns em matéria de patentes não podem, de qual­
quer modo, justificar práticas nacionais discriminatórias contrárias aos artigos 30.° 
e 36.° do Tratado. 

28 Convém, por estas razões, responder às duas primeiras questões que as disposições 
dos artigos 30.° e 36.° do Tratado devem ser interpretadas no sentido de que não 
permitem que as autoridades dos Estados-membros competentes para fixar, na 
falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias de exploração se baseiem 
nas disposições da sua legislação nacional para recusar ao adquirente de uma des­
sas licenças a autorização para importar o produto protegido pela patente de um 
país terceiro quando o titular da patente fabrica o produto no território nacional e 
ainda para conceder tal autorização quando o titular da patente a explora impor­
tando o produto de outros Estados-membros da Comunidade. 

Quanto à terceira questão 

29 A questão colocada pelo juiz nacional visa, essencialmente, saber se os artigos 47.° 
e 209.° do acto de adesão de Espanha e de Portugal devem ser interpretados no 
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sentido de que as autoridades dos Estados-membros competentes para fixar, na 
falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias de exploração podem, com 
fundamento nestas disposições e, derrogando, eventualmente, os artigos 30.° e 
36.° do Tratado, proibir ao adquirente de licença importar a partir de Espanha e 
de Portugal um produto farmacêutico protegido por uma patente. 

30 Os artigos 42.° e 202.° do acto de adesão suprimem, a partir de 1 de Janeiro de 
1986, por referência implícita aos artigos 30.° e 36.° do Tratado, as restrições 
quantitativas à importação e à exportação bem como qualquer medida de efeito 
equivalente existente entre a Comunidade e os dois novos Estados-membros. 

31 Daqui resulta que os princípios enunciados pelo Tribunal de Justiça, com funda­
mento nos artigos 30.° e 36.° do Tratado, são aplicáveis às trocas comerciais entre 
a Comunidade e os dois novos Estados-membros. E deste modo que, em confor­
midade com uma jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, o titular de um 
direito de propriedade industrial e comercial protegido pela legislação de um Es-
tado-membro não pode invocar esta legislação para se opor à importação de um 
produto que foi colocado licitamente no mercado de outro Estado-membro pelo 
próprio titular deste direito ou com o seu consentimento. O Tribunal de Justiça 
deduziu, nomeadamente, deste princípio que o inventor ou os seus substitutos le­
gais não podiam invocar a patente que detinham num primeiro Estado-membro 
para se opor à importação do produto por eles comercializado livremente noutro 
Estado-membro em que este produto não era susceptível de ser objecto de patente 
(acórdão de 14 de Julho de 1981, Merck, n.os 12 e 13, 187/80, Recueil, p. 2063). 

32 Todavia, os artigos 47.° e 209.° do acto de adesão derrogam expressamente, nos 
limites por eles definidos, as referidas disposições dos artigos 42.° e 202.° deste 
mesmo acto e os princípios daí decorrentes. 

33 Segundo estas disposições derrogatórias, o titular, ou o seu substituto legal, de 
uma patente de um produto farmacêutico registada num Estado-membro numa 
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época em que uma patente de produto não podia ser obtida em Espanha ou em 
Portugal para esse mesmo produto, pode invocar o direito que lhe confere tal 
patente para impedir a importação e a comercialização desse produto no ou nos 
dez outros Estados-membros em que o produto esteja protegido por uma patente, 
mesmo que o referido produto tenha sido comercializado pela primeira vez em 
Espanha ou em Portugal pelo próprio titular ou com o seu consentimento. Este 
direito pode ser invocado até três anos após a introdução por Espanha ou por 
Portugal da possibilidade de patentear tais produtos. 

34 A SKF sustenta que os artigos 47.° e 209.° do acto de adesão são, na ausência de 
disposições expressas contrárias, aplicáveis às importações de produtos farmacêuti­
cos protegidos por uma patente que tenha sido objecto de uma licença obrigatória 
de exploração e podem, assim, justificar, por derrogação aos artigos 30.° e 36.° do 
Tratado, a recusa de autorizar o adquirente de licença a importar os produtos em 
causa a partir de Espanha e de Portugal. 

35 A Comissão, o Governo espanhol, o Governo do Reino Unido, bem como a Har ­
ris e a Generics sustentam que as patentes com a menção «licença obrigatória de 
exploração» são patentes «enfraquecidas» que estão necessariamente excluídas do 
âmbito de aplicação das disposições derrogatórias dos artigos 47.° e 209.° do acto 
de adesão. 

36 Fundam, nomeadamente, a sua tese no acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de 
Março de 1988, Allen and Hanburys (434/85, Colect., p. 1245), segundo o qual o 
titular desta patente teria apenas o direito de receber uma remuneração equitativa 
do adquirente de licença dando assim a este acórdão um alcance que o mesmo não 
tem. 

37 Neste acórdão, o Tribunal de Justiça indaga, com efeito, se a proibição de impor­
tar no Reino Unido um produto protegido por uma patente com a menção «l­­
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cença obrigatória de exploração» é necessária para assegurar ao titular da patente, 
em relação aos importadores, os mesmos direitos que aqueles que são reconhecidos 
em relação aos produtores que fabricam no território nacional e pode assim ser 
justificada nos termos do artigo 36.° do Tratado. Foi apenas para definir estes 
direitos que o Tribunal de Justiça verificou que, segundo a legislação do Reino 
Unido como a mesma era interpretada pelo órgão jurisdicional nacional, o titular 
de uma patente com a menção «licença obrigatória de exploração» conservava uni­
camente o direito de obter do beneficiário da licença o pagamento de uma remu­
neração equitativa (n.° 13). O Tribunal de Justiça limitou-se assim a tomar nota 
da legislação do Reino Unido e não deu da «patente enfraquecida» uma definição 
comunitária da qual resulte que uma patente com a menção «licença obrigatória de 
exploração» está necessariamente excluída do âmbito de aplicação dos artigos 47.° 
e 209.° do acto de adesão. 

38 Para interpretar estes artigos, convém atender aos próprios termos das suas dispo­
sições segundo as quais o titular da patente «pode invocar o direito que lhe confere 
tal patente para impedir a importação e a comercialização» do produto. 

39 A primeira condição a que está subordinada a aplicação destas disposições é que a 
patente confira ao seu titular a possibilidade de se opor às importações. Se, quando 
a mesma existe, o direito comunitário proíbe a utilização desta possibilidade em 
condições que afectem o comércio intracomunitário em violação dos artigos 30.° e 
36.° do Tratado, é o direito nacional que, no estado actual do direito comunitário 
e na ausência de uma aproximação de legislações nacionais, define o alcance da 
protecção conferida por uma patente ou para cada tipo de patente. 

40 A fim de verificar se esta condição se encontra preenchida, cabe, consequente­
mente, ao juiz nacional indagar se a protecção conferida pelo direito nacional à 
patente abrange o direito de o titular se opor às importações. 
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41 Esta interpretação é conforme à finalidade dos artigos 47.° e 209.° do acto de 
adesão que é a de derrogar, num domínio limitado, as regras comunitárias que 
regulam a livre circulação de mercadorias e não a de instituir direitos novos que 
excederiam a protecção conferida à patente pelo direito nacional. 

42 A segunda condição, a que se encontra subordinada a proibição de importar o 
produto protegido pela patente a partir de Espanha e de Portugal, prende-se com 
o facto de as disposições dos artigos 47.° e 209.° do acto de adesão instituírem em 
benefício do titular da patente uma simples faculdade de invocar o direito de se 
opor às importações. Estas disposições só são, em consequência, aplicáveis quando 
o titular da patente manifesta a sua vontade de utilizar esta faculdade. Contraria­
mente ao que o Reino de Espanha defendeu nas suas observações escritas, esta 
condição não tem por efeito proibir às autoridades dos Estados-membros compe­
tentes que apliquem elas mesmas estas disposições. Mas esta aplicação é subordi­
nada, nesse caso, à circunstância de que o titular da patente tenha expresso a sua 
vontade de utilizar a faculdade que lhe é reconhecida pelos artigos 47.° e 209.° 

43 Convém, consequentemente, responder à terceira questão que as disposições dos 
artigos 47.° e 209.° do acto de adesão de Espanha e de Portugal devem ser inter­
pretadas no sentido de que as autoridades dos Estados-membros competentes para 
fixar, na falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias de exploração po­
dem, com base nestas disposições e em derrogação dos princípios dos artigos 30.° 
e 36.° do Tratado CEE, proibir o adquirente de uma licença desse tipo de impor­
tar de Espanha ou de Portugal um produto farmacêutico protegido por uma pa­
tente, se a legislação nacional conferir ao titular dessa patente o direito de se opor 
às importações e se o mesmo fizer uso da faculdade que lhe é conferida pelos 
citados artigos 47.° e 209.° 

Quanto às despesas 

44 As despesas efectuadas pelo Governo do Reino Unido, pelo Governo espanhol e 
pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tri­
bunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa 
principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, 
compete a este decidir quanto às despesas. 
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GENERICS E HARRIS PHARMACEUTICALS 

Pelos fundamentos expostos, 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pronunciando-se sobre as questões submetidas pela Court of Appeal of England 
and Wales, por decisão de 13 de Fevereiro de 1990 declara: 

1) As disposições dos artigos 30.° e 36.° do Tratado devem ser interpretadas no 
sentido de que não permitem que as autoridades dos Estados-membros compe­
tentes para fixar, na falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias de 
exploração se baseiem nas disposições da sua legislação nacional para recusar ao 
adquirente de uma dessas licenças a autorização para importar o produto prote­
gido pela patente de um país terceiro quando o titular da patente fabrica o 
produto no território nacional e para conceder tal autorização quando o titular 
da patente a explora importando o produto de outros Estados-membros da Co­
munidade. 

2) As disposições dos artigos 47.° e 209.° do acto relativo às condições de adesão 
do Reino de Espanha e da República Portuguesa e às adaptações dos Tratados 
devem ser interpretadas no sentido de que as autoridades dos Estados-membros 
competentes para fixar, na falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias 
de exploração podem, com base nestas disposições e em derrogação dos princí­
pios dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE, proibir o adquirente de uma li­
cença desse tipo de importar de Espanha ou de Portugal um produto farmacêu­
tico protegido por uma patente, se a legislação nacional conferir ao titular dessa 
patente o direito de se opor às importações e se o mesmo fizer uso da faculdade 
que lhe é conferida pelos citados artigos 47.° e 209.° 

Due Rodríguez Iglesias Zuleeg Murray 

Mancini Schockweiler Moitinho de Almeida Grévisse Edward 

Proferido em audiencia pública no Luxemburgo, em 27 de Outubro de 1992. 

O secretário 

J.-G. Giraud 

O presidente 

O. Due 
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