GENERICS E HARRIS PHARMACEUTICALS

RELATORIO PARA AUDIENCIA
aprensentado no processo C-191/90%

I — Matéria de facto e tramitacdo proces-
sual

A — Enguadramento juridico

1. As disposi¢gdes nacionais

No Reino Unido, as patentes de invengio
regem-se pelo Patents Act de 1977 (a seguir
«Patents Act») que entrou em vigor em 1 de
Junho de 1978.

a) Em conformidade com as disposigdes da
Convengdo Europeia sobre as Patentes, o
periodo de validade das patentes britdnicas
foi aumentado de 16 para 20 anos pelo Pa-
tents Act.

As disposigdes transitérias do Schedule I do
Patents Act previram que as patentes cujo
periodo de validade ainda em curso, em 1
de Junho de 1978, fosse superior a cinco
anos seriam revestidas da mengio «licenga
obrigatéria de exploragio» aquando dos
quatro tltimos anos do seu novo periodo de
validade aumentado para 20 anos.

b) Nos termos da section 46 (3) (a) do Pa-
tents Act:

* Lingua do processo: inglés.

«Quando se procede a tal inscrig@o relativa-
mente a uma patente:

(a) qualquer pessoa tem direito a obter au-
tomaticamente, em qualquer momento
ap6s a inscrigio, uma licenga sobre a
patente cujas condigBes de concessdo
serfio estabelecidas por contrato ou, na
sua falta, pelo Comptroller General of
Patents a pedido do dtular da patente
ou da pessoa que solicita a licenga».

c) Segundo a jurisprudéncia da House of
Lords [Allen and Hanburys Ltd/Generics
(UK) Ltd and Gist Brocades NV and others
and the Comptroller General of Patents
(1986) RPC, p. 242], o Comptroller Gene-
ral of Patents (a seguir «Comptroller»)
pode, no exercicio do poder discricionério
que lhe é reconhecido para fixar as condi-
¢oes das licengas obrigatérias de exploragdo,
tomar em consideragio as disposi¢es das
sections 48 (3) (b) (i1) e (c) (i) e (i), e da
section 50 (1) e (2) do Patents Act relativas
as disposigdes obrigatorias.

d) A section 48 (3) deste diploma prevé que
o Comptroller pode conceder licengas obri-
gatdrias sobre uma patente em qualquer al-
tura ap6s o termo de um prazo de trés anos
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a contar da concessdo da patente pelas se-
guintes razoes:

«(a) quando a inven¢do objecto da patente
pode ser explorada comercialmente no
Reino Unido mas ndo o é ou nio o é
tdo plenamente como é razoavelmente
possivel fazé-lo;

(b) quando a invengio objecto da patente
¢ um produto, a procura do produto
no Reino Unido

(i) ndo ¢é satisfeita em condictes ra-
zo4veis ou

(ii) ¢ em larga medida satisfeita pela
importagdo;

(c) quando a inven¢do objecto da patente
pode ser explorada comercialmente no
Reino Unido mas esta exploragfio é im-
pedida ou entravada,

(i) tratando-se de um produto, pela
importagio do produto;

(i) tratando-se de um processo, pela
importa¢io de um produto obtido
directamente através do processo
ou ao qual o processo foi apli-
cado».

A section 50 do Patents Act dispse que:

«(1) Os poderes do Comptroller no que diz
respeito a um pedido de patente apre-
sentado nos termos da section 48 ante-
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rior devem ser exercidos com vista a
atingir os objectivos gerais seguintes:

(a) as invengSes que podem ser explo-
radas 2 escala comercial no Reino
Unido e que deveriam ser objecto
dessa exploragio no interesse pi-
blico devem af ser exploradas sem
qualquer atraso indevido e em tdo
larga medida quanto seja razoavel-
mente possivel fazé-lo;

(b) o inventor ou qualquer outra pes-
soa que tenha o direito de benefi-
clar de uma patente deve receber
uma remuneragio razodvel tendo
em conta a natureza do invento;

(c) que ndo sejam prejudicados os in-
teresses de qualquer pessoa que ex-
plore ou desenvolva no Reino
Unido uma invengfo protegida por
uma patente.

(2) Sem prejuizo do disposto na subsection
(1) anterior, ao decidir se cabe tomar
uma decisZo ou efectuar uma inscricio
com base em tal pedido, 0 Comptroller
deve ter em conta os elementos seguin-
tes, a saber:

(a) a natureza da inveng¢do, o periodo
decorrido desde a publicagio no
jornal de um aviso relativo 4 con-
cessio da patente e as medidas ji
tomadas pelo titular da patente ou
por um adquirente de licenga para
utilizar plenamente a invengZo;
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(b) a capacidade de qualquer pessoa, a
quem seja concedida uma licenga
pela decisio em causa, de explorar
a invengdo em beneficio pablico;

(c) os riscos que essa pessoa assume a0
fornecer o capital e ao explorar a
invencio se o pedido for aceite;

todavia, o Comptroller ndo é obrigado
a tomar em consideragdo factos ocorri-
dos posteriormente A apresentagio do

pedido».

(e) Com fundamento nestas disposi¢des, a
pritica das autoridades competentes para fi-
xar, na falta de acordo entre as partes, as
condi¢des das licengas obrigatérias de ex-
ploragio & proibir ao titular da licenga im-
portar, a partir de paises terceiros, o pro-
duto protegido pela patente quando o titular
da patente fabrica o produto no territério
do Reino Unido e, inversamente, autorizar
o adquirente da licenga a importar o pro-
duto a partir de paises terceiros quando o
produto é fabricado pelo titular da patente
no territério de outro Estado-membro.

2. As disposi¢des comunitdrias

Além das disposi¢des dos artigos 30.° e 36.°
do Tratado CEE, h4 que salientar as dispo-
sicoes dos artigos 47.° e 209.° do acto rela-
tivo as condicdes de adesio do Reino de Es-
panha e da Repiiblica Portuguesa e as adap-
tagdes dos Tratados.

Estas altimas disposi¢des derrogam, nos ter-
mos seguintes, a regra geral que suprime, a
partir de 1 de Janeiro de 1986, as restri¢gdes

quantitativas 4 importa¢io e & exportagio,
bem como toda e qualquer medida de efeito
equivalente existente entre a Comunidade e
os dois novos Estados-membros:

«1. ... o titular, ou o seu substituto legal, de
uma patente de um produto quimico, farma-
céutico... registada num Estado-membro
numa época em que uma patente de pro-
duto n3o podia ser obtida (em Espanha)!
(ou) (em Portugal)? para esse mesmo pro-
duto pode invocar o direito que lhe confere
tal patente para impedir a importagio ¢ a
comercializagio desse produto no ou nos
Estados-membros actuais em que o produto
esteja protegido por uma patente, mesmo
que o referido produto tenha sido comercia-
lizado pela primeira vez (em Espanha) 1
(ou) (em Portugal) 2 pelo préprio titular ou
com o seu consentimento.

2. Este direito pode ser invocado para os
produtos referidos no n.° 1 até trés anos
ap6s a introdugio por (Espanha) 1 (ou)
(Portugal) 2 da possibilidade de patentear
tais produtos».

B — Antecedentes do litigio

a) A Smith Kline and French Laboratories
Ltd (a seguir «SKF») fabrica um produto
farmacéutico  denominado  «Cimetidina».
Este produto, comercializado sob a marca

Tagamet, é utilizado para o tratamento das
tilceras géstricas e duodenais.

A SKF fabrica a Cimetidina sob a forma de
produto semiacabado na Irlanda e acaba o
fabrico no Reino Unido.

1 — Artigo 47.° do acto de adesio.
2 — Artigo 209.° do acto de adesdo.
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b) No que diz respeito s patentes que pro-
tegem este produto, a SKF é titular no
Reino Unido de duas patentes com data de
9 de Marco de 1972.

Por for¢a das referidas disposicoes do Pa-
tents Act, o periodo de validade destas pa-
tentes, que devia normalmente terminar em
9 de Marco de 1988, foi prorrogado até 9
de Mar¢o de 1992. Em consequéncia, as pa-
tentes tém a mengdo «licenga obrigatéria de
exploragio.

Na Irlanda, a SKF era titular de duas paten-
tes cujo periodo de validade ji terminou. A
SKF intentou uma ac¢do judicial com vista a
prorrogacio de uma destas patentes.

Nos outros Estados-membros, a SKF & titu-
lar de patentes ainda validas.

c) A Generics (UK) Ltd (a seguir «Gene-
rics») e a Harris Pharmaceuticals Limited (a
seguir «Harris») solicitaram licengas obriga-
torias de explora¢ao para fabricar, importar
e vender Cimetidina. Nao tendo as partes
chegado a acordo sobre as condigdes de
concessZo das licengas, estas condigdes fo-
ram fixadas pelo Comptroller, numa decisio
de 13 de Marco de 1988.

O Comptroller fixou uma royalty igual a
28 % do preco de venda da Cimetidina en-
tdo praticado pela SKF. Além disso, autori-
zou a Generics e a Harris a importarem Ci-
metidina a partir de paises terceiros, quer
sob a forma de produto semiacabado quer
de produto acabado.

A SKF submeteu o assunto i apreciagdo da
Patents Court que, em 2 de Margo de 1989,
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deu parcialmente provimento ao recurso.
Este 6rgdo jurisdicional aumentou a royalty
para 45 % do prego de venda e, além disso,
inseriu, nas condi¢es das licengas obrigaté-
rias de exploragio, uma cldusula que tinha
por efeito impedir os adquirentes de licenga
de importar Cimetidina, sob a forma de
produto acabado, a partir de paises terceiros
¢ de Espanha e de Portugal. A Patents
Court recusou-se, contudo, a inserir uma
condi¢fio proibindo a importagio da Cimeti-
dina sob a forma de produto semiacabado a
partir destes mesmos paises.

d) A Court of Appeal of England and Wa-
les, a quem o assunto foi submetido pela
Generics e pela Harris, indeferiu os pedidos
pelos quais estas empresas contestavam os
montantes das royalties fixadas pelo Patents
Court.

e) A Generics e a Harris, por um lado, € a
SKF, por outro, submeteram igualmente 3
apreciacio da Court of Appeal a questio
das importacdes de produtos protegidos pe-
las patentes a partir de paises terceiros e de
Espanha e de Portugal.

A Generics e a Harris contestavam a proibi-
¢do que lhes era imposta de importarem
produtos acabados a partir destes paises.

A SKF contestava a autorizagdo que era
concedida a estas empresas de importarem
produtos semiacabados.

f) A fim de se pronunciar sobre estes Glti-
mos pontos, a Court of Appeal, por decisio
de 13 de Fevereiro de 1990, inscrita no re-
gisto do Tribunal de Justica em 19 de Junho
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de 1990, suspendeu a instAncia até que o
Tribunal de Justica se pronuncie a titulo
prejudicial sobre as seguintes questdes:

«1) E compativel com os artigos 30.° e 36.°

do Tratado CEE que a autoridade com-
petente encarregada de fixar as condi-
¢oes de uma licenga, tratando-se de
uma ‘licenca obrigatéria de explora¢ao’
de uma patente, recorra ao disposto nas
sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Pa-
tents Act 1977 para determinar se deve
ou nfo incluir como uma das condi¢des
dessa licenga o direito de importar pro-
dutos objecto de patentes do exterior da
CEE? E contririo 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 concessio
da licenga para importar de outro pafs
quando o titular da patente a explore
para a fabricagio no Reino Unido, mas
concedam a licenga para importar de
um pais terceiro onde o titular da pa-
tente a explora importando produtos fa-
bricados noutros Estados-membros da
CEE?

2) a) A resposta A questdo anterior é afec-

tada pelo facto de as sections 48 (3)
(a) e 50 (1) (c) do Patents Act 1977
se aplicarem a concessdo de licengas
obrigatérias de exploragio de paten-
tes e disporem que pode ser conce-
dida uma licenga obrigatéria relati-
vamente a uma patente se esta nio
estiver a ser explorada no Reino
Unido?

b) A resposta A questdo anterior é afec-
tada se, ao exercer o seu poder dis-
criciondrio para decidir se deve ou
ndo permitir a importagio de um
pais terceiro, a autoridade compe-
tente recorrer ao disposto nas sub-
sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do
Patents Act 1977 para estabelecer
quais os factores relevantes a ter em
conta?

3) Pace as disposigbes dos tratados de ade-
sdo de Espanha e Portugal & CEE e ao
acorddo do Tribunal de Justica profe-
rido no processo 434/85 [Allen and
Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd, Co-
lect. 1988, p. 1245}, é contririo aos ar-
tigos 30.° e 36.° do Tratado CEE que a
autoridade competente para fixar as
condi¢des de uma licenga obrigatéria
relativa a uma patente de um produto
farmacéutico inclua uma condigio que
restrinja a importagdo desse produto em
Espanha ou Portugal?»

Em conformidade com o artigo 20.° do
Protocolo relativo ao estatuto do Tribunal
de Justica, foram apresentadas observagdes
escritas:

—~ pelo Governo do Reino Unido da Gra-
-Bretanha e da Irlanda do Norte, inicial-
mente representado por Rosemary M.
Caudwell, do Treasury Solicitor’s De-
partment, em seguida por Sue Cochrane,
do Treasury Solicitor’s Department, na
qualidade de agente,
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— pelo Reino de Espanha, inicialmente re-
presentado  por Carlos Bastarreche
Sagiies, director-geral da coordenacio
juridica e institucional comunitiria, em
seguida por Alberto José¢ Navarro Gon-
zélez, director-geral da coordenagio ju-
ridica e institucional comunitaria, e por
Antonio Hierro Hernindez-Mora, abo-
gado del Estado, na qualidade de agen-
tes,

— pela Harris, representada por Kenneth
Parker e Henry Carr, barristers of Roi-
ter and Zucker,

— pela SKF, représentada por Robin Jacob,
QC, Guy Burkill, barrister, ¢ Sebastian
Farr, solicitor of Simmons and Simmons,

— pela Generics, representada por Stephen
Kon, solicitor of S. J. Berwin and Co.,
assistido por Sheila Radford, solicitor of
S. J. Berwin and Co.,

— pela Comissio das Comunidades Euro-
peias, representada por Richard Wainw-
right, consultor juridico, na qualidade de
agente.

O Tribunal, com base no relatério prelimi-
nar do juiz-relator, ouvido o advogado-ge-
ral, decidiu dar inicio a fase oral sem ins-
trugdo prévia.
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IT — Resumo das observagdes escritas apre-
sentadas ao Tribunal de Justica

A — Quanto as disposicées nacionais aplicd-
wveis ao litigio no processo principal

O Reino Unido, a SKF, a Harris e a Generics
fazem referéncia ao acérdio da House of
Lords [Allen and Hanburys Ltd/Generics
(UK) Ltd and Gist Brocades NV and others
and the Comptroller General of Patents
(1986)], ja referido, proferido por Lord Di-
plock, reconhecendo ao Comptroller o po-
der de se basear nas disposicdes do Patents
Act relativas as licengas obrigatérias para fi-
xar as condigBes das licengas obrigatérias de
exploragdo.

O Reino Unido deseja no entanto sublinhar
que convém fazer uma distingdo entre as li-
cengas obrigatérias de exploracio e as licen-
¢as obrigatérias.

Estas duas categorias de licengas diferem

tanto quanto 4 sua natureza COmO QUANtO
aos seus efeitos juridicos.

As licengas obrigatérias de exploragio re-
gem-se nomeadamente pela section 46 do
Patents Act cuja aplicagdo as patentes é fa-
cultativa, O titular da patente pode, em
qualquer altura, durante o perfodo de vali-
dade da patente, solicitar ao Comptroller
que aponha a mengdo «licenga obrigatéria
de exploragio».

E s6 no caso especial das patentes cujo pe-
rfodo de validade foi prorrogado, nas con-
digBes previstas pelas disposigdes transitorias
do Patents Act, que as disposicdes da sec-
tion 46 se aplicam obrigatoriamente.
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As consequéncias decorrentes da inscrigdo
da mengdo «licenca obrigatéria de explora-
¢do» s3o idénticas nos dois casos. Qualquer
pessoa tem direito a uma licen¢a sobre a pa-
tente nas condi¢Bes acordadas entre as par-
tes, ou, na sua falta, nas condicdes fixadas
pelo Comptroller. Em contrapartida, o titu-
lar da patente s6 deve pagar metade das ta-
xas necessirias 4 renovagio da patente.

Deste modo, o Comptroller s6 intervém em
hipéteses limitadas para fixar as condigtes
da licenga.

Tratando-se das licengas obrigatérias, regu-
ladas pelas sections 48 a 54 do Patents Act,
estas sio concedidas pelo Comptroller
quando considere que o pedido que lhe ¢é
apresentado releva de um dos fundamentos
previstos pelas disposi¢tes da section 48.

A SKF sublinha mais especialmente que os
objectivos visados pelas sections 48 ¢ 50 do
Patents Act, que se destinam a estimular a
indastria no territério do Reino Unido, ti-
nham ji sido implementados no 4mbito da
legislagio anterior ao Patents Act. A regra
prética seguida pelas autoridades competen-
tes era a seguinte: nos casos em que o titu-
lar da patente explorava a sua invengfio no
Reino Unido, era proibido ao adquirente de
licenga importar o produto protegido pela
patente; em contrapartida, nos casos em que
o titular da patente explorava a invengio
noutro Estado-membro e importava ele pro-
prio o produto, o titular da licenga era au-
torizado a importar este produto.

Esta regra fol igualmente aplicada no Am-
bito das disposi¢des do Patents Act de 1977.
No entanto, em conformidade com o acér-
ddo do Tribunal de Justiga de 3 de Novem-
bro de 1988 proferido no processo Allen

and Hanburys (435/85, Colect., p. 1245),
as licengas obrigatorias de exploragio ulte-
riormente concedidas no Reino Unido auto-
rizaram tanto o fabrico no interior do Reino
Unido como a importagio do produto fabri-
cado noutro Estado-membro.

A Generics indica que as disposi¢des da sec-
tion 48 do Patents Act sio objecto de uma
acgdo por incumprimento intentada pela
Comissio (Comissao/Reino Unido,
C-30/90). Esta acgfio visa o problema das li-
cengas obrigatérias e do efeito discriminaté-
rio da section 48 no que diz respeito as im-
portagdes em proveniéncia de um dos Esta-
dos-membros. Nfo tem no entanto qualquer
relagfio directa com o presente processo que
visa apenas o problema da importagio do
exterior da Comunidade pelo adquirente de
licenca.

A Harris solicita ao Tribunal de Justiga, no
que se refere ao regime das licengas obriga-
torias de exploragio no Patents Act, que se
reporte as conclusdes do advogado-geral
Mancini apresentadas no processo Allen and
Hanburys, ja referido.

Considera que o legislador nacional fez uma
utilizagio perfeitamente correcta das suas
prerrogativas ao exigir, através das sections
48 (3) e 50 do Patents Act, que o benefici-
rio do monopélio britinico conferido pela
patente tenha suficientemente em conta os
interesses do Reino Unido. Em nome destes
interesses, o Comptroller pode, quando fixa
as condi¢es de uma licenga obrigatéria,
proibir ao adquirente de licen¢a a importa-
¢do em proveniéncia de pafses exteriores A
Comunidade.

Em conformidade com a jurisprudéncia da
House of Lords, ja referida, estes principios
sdo igualmente aplicdvels em matéria de li-
cengas obrigatérias de exploragio. O
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Comptroller ~ deve,  consequentemente,
quando fixa as condigBes de tais licencas,
ter em conta o objectivo de base que é a
protecgdo dos interesses especificos do
Reino Unido.

A Harris menciona, por outro lado, as dis-
posicdes aplicaveis as autorizacBes de colo-
caco no mercado dos medicamentos e o li-
tigio que a opds 4 SKF aquando da ins-
trugdo do pedido de autorizagio que tinha
apresentado para a Cimetidina.

Segundo a Comissdo, a importancia das dis-
posigdes das sections 48 (3) e 50 do Patents
Act no presente processo resulta da pratica
do Comptroller que consiste em nio autori-
zar, por for¢a destas disposi¢es, o adqui-
rente de uma licenca a importar o produto a
partir de paises terceiros se o produto for ji
tabricado de modo satisfatério no Reino
Unido.

B — Quanto a primeira quesido

A SKF sustenta que a solugio, perfilhada
pelo Patents Court, que consiste em tomar
em consideragio como tnico elemento de-
terminante, para impor eventuais restricoes
4 Importagdo ao adquirente de licenga, a
existéncia de um fabrico no territério do
Reino Unido é errada. Constitui uma discri-
minagdo injusta relativamente a empresas
implantadas no territério dos outros Esta-
dos-membros.

Em primeiro lugar, esta discriminagio &
contriria ao artigo 30.° do Tratado.

As condigtes de uma licenga obrigatéria de
exploragio devem ser examinadas de dois
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pontos de vista opostos, o do adquirente de
licenca a quem sfio impostas as restri¢des e
o do titular da patente cujas actividades po-
dem ser afectadas pelos actos do adquirente
de licenga.

No processo Allen and Hanburys, ji refe-
rido, s6 era pertinente o ponto de vista do
adquirente de licenga uma vez que se tra-
tava de uma discriminagdo entre virias cate-
gorias de adquirentes de licengas. No pre-
sente processo, hd que ter em conta o ponto
de vista do titular da patente uma vez que se
trata de uma discriminaciio entre virias ca-
tegorias de titulares de patentes.

Deste ponto de vista, a inser¢do na licenga
obrigatoria de exploragio de uma clausula
que autoriza a importa¢do a partir de paises
terceiros quando o titular da patente fabrica
o produto no territério de outro Estado-
-membro é uma medida de efeito equiva-
lente a uma restricio quantitativa 4 importa-

¢do.

Os produtos importados a partir de paises
terceiros pelo adquirente de licenga entram
em concorréncia com os do titular da pa-
tente, o que reduz o volume de negocios
deste ftiltimo. O comércio intracomunitdrio
é, consequentemente, afectado dado que o
titular da patente é levado a reduzir as suas
importagdes em proveniéncia do Estado-
-membro onde fabrica o produto. No caso
concreto, as importagdes de Cimetidina em
proveniéncia da Hungria e da Jugosldvia,
paises em que ¢ dificil obter a protec¢io que
confere a patente, substituirdo progressiva-
mente as importagdes da SKF a partir da Ir-
landa.

Em segundo lugar, esta discriminacio nio
pode ser justificada pelas disposi¢tes do ar-
tigo 36.° do Tratado.
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No que se refere as disposigdes do primeiro
periodo do artigo 36.°, & dificil compreen-
der, do ponto de vista do titular da patente,
de que modo uma clausula que reduz os di-
reitos deste tltimo ao autorizar o adqui-
rente de licenga a importar a partir de paises
terceiros pode ser justificada pela protec¢do
da propriedade industrial e comercial. O ob-
jecto especifico das patentes com a mengio
«licengas  obrigatérias de  exploragdo»
abrange, com efeito, o direito de se opor 4
concessio de licengas permitindo importa-
¢Oes a partir de pafses terceiros. As disposi-
¢des atrds mencionadas sio, em consequén-
cia, inaplicdveis.

Igualmente, as disposi¢des do segundo pe-
rfodo do artigo 36.° nio podem ser valida-
mente invocadas. A discriminagio entre os
titulares de patentes que fabricam no Reino
Unido e os titulares de patentes que explo-
ram as suas invengdes noutros Estados-
-membros &, com efeito, arbitrdria, porque
desprovida de justificagio. Os primeiros s6
tém que enfrentar a concorréncia dos fabri-
cantes dos outros Estados da Comunidade,
sendo os segundos confrontados com a con-
corréncia resultante dos produtos importa-
dos de todas as regides do mundo. Essa dis-
criminagdo ndo é oportuna. Privilegia uma
exploracio puramente nacional das patentes
e nio permite aos fabricantes e aos consu-
midores beneficiarem de economias de es-
cala que derivam das localizagoes das ope-
ragdes de fabrico numa dnica f4brica.

A posicio adoptada pelo Patents Court
constitui igualmente uma restrigio dissimu-
lada as trocas comerciais entre os Estados-
-membros. Encoraja, com efeito, pelas mes-
mas razdes que as anteriormente indicadas,
o fabrico dos produtos protegidos pelas pa-
tentes no Reino Unido e desencoraja a ex-
ploragdo das patentes sob a forma de impor-
tagdes em proveniéncia de outros Estados-
-membros.

O titular da patente é assim lesado na me-
dida em que nfo pode considerar a Comu-
nidade um mercado tnico e escolher o seu
principal estabelecimento em fungdo de cri-
térios puramente econdmicos. A aplicagio
das sections 48 (3) (b) e 50 (1) (c), cujo ab-
jecto é favorecer a produ¢io nacional e, de
facto, a maior parte das vezes as sociedades
britinicas, constitui uma discrimina¢do arbi-
traria (acérddo de 3 de Marco de 1988, Al-
len and Hanburys, ji referido) e uma me-
dida de efeito equivalente a uma restri¢fio
quantitativa (acérddo de 24 de Novembro
de 1982, Comissio/Irlanda, 249/81, Re-
cueil, p. 4005).

A SKF deduz das consideragdes que prece-
dem que, quando a autoridade competente
encarregada de estabelecer as condigdes de
uma licenca obrigatéria de exploragio re-
cusa, por forga da faculdade que lhe & reco-
nhecida, a autorizagdo de importagio a par-
tir de paises terceiros nos casos em que o
titular da patente fabrica o produto no
Reino Unido, deve igualmente, para satisfa-
zer as exigéncias do direito comunitério, re-
cusar a importagdo a partir de paises tercei-
ros nos casos em que o titular da patente
fabrique o produto noutro Estado-membro
da Comunidade.

Esta anélise nfo se aplica, no entanto, no
caso de o titular da patente explorar ele
proprio a sua invengdo num pafs terceiro.
Uma cldusula autorizando, neste caso, a im-
portagdo pelo adquirente de licenga a partir
de paises terceiros nio tem qualquer efeito
no comércio intracomunitério.

Convém, por tltimo, salientar que, do
ponto de vista do adquirente de licenga,
uma cldusula constante de uma licenga obri-
gatdria de exploragio contendo uma proibi-
¢io de importar a partir de paises terceiros
nfo tem, em si, qualquer efeito no comércio
intracomunitirio e nio &, portanto, contri-
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ria ao artigo 30.° do Tratado (acérddo de
15 de Junho de 1976, EMI Records Ltd,
n. 8 a 21, 51/75, Recueil, p. 811).

A SKF propde, assim, a seguinte resposta
primeira questdo:

«Os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE de-
vem ser interpretados no sentido de que
proibem 4 autoridade competente exercer o
seu poder de inserir numa licenca obrigaté-
ria de exploracio uma condi¢io autori-
zando as importacdes a partir de paises ter-
ceiros, quando o titular da patente explorar
a patente importando produtos fabricados
noutros Estados-membros da CEE, no caso
de, em circunstdncias comparaveis, nio esta-
belecer uma condigio desta natureza se o ti-
tular da patente explorar a patente fabri-
cando o produto no Reino Unido.x

A Comissdo propde que se reformule a pri-
meira questio do seguinte modo:

«Os artigos 30.° e 36.° do Tratado devem
ser interpretados no sentido de que permi-
tem as autoridades competentes de um Es-
tado-membro recusar ‘uma licenga obrigaté-
ria de exploragdo’ com vista a4 importacio
em proveniéncia de paises terceiros quando
um produto é fabricado neste Estado-mem-
bro mas conceder uma licenga com vista 4
importagdo em proveniéncia de paises ter-
ceiros quando este produto é fabricado nou-
tro Estado-membro?»

O acordio de 3 de Marco de 1988, Allen
and Hanburys, ji referido, se bem que di-
zendo respeito a factos diferentes, permite
responder negativamente a esta questdo.
Com efeito, este acérdio declarou contriria
a0 direito comunitdrio uma discriminagio
entre os produtos fabricados num Estado-
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-membro e os produtos importados a partir
de outro Estado-membro. As disposigtes
discriminatérias constantes da legislacZo bri-
tAnica relativas as licencas obrigatérias e
mais especialmente as disposi¢des das sec-
tions 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act
foram, além disso, objecto de uma accio
por incumprimento intentada pela Comissio
(Comissdo/Reino Unido, C-30/90). Esta
ac¢do incide, segundo a Comissio, sobre a
mesma questZo de direito que a do caso ver-
tente.

A prética das autoridades competentes para
fixar as condigtes das licengas obrigatdrias
de exploragdo, na medida em que constitui
um incentivo ao fabrico no Reino Unido e
em que dissuade o titular da patente de con-
siderar o mercado- comum um mercado
tGnico interior do qual poderia escolher o lo-
cal de fabrico em fungio de consideracses
puramente econdmicas, afecta o comércio
intracomunitério e constitui um meio de dis-
criminagdo arbitrdria. E, consequentemente,
incompativel com os artigos 30.° e 36.° do
Tratado.

Tal nZo significa que o Comptroller seja
obrigado a autorizar as importagdes em
proveniéncia de paises terceiros. Cabe-lhe
unicamente, quando fixa as condigdes de
uma licenca obrigatéria de exploragio rela-
tivas a estas importagdes, colocar o fabrico
no Reino Unido e o fabrico noutro Estado-
-membro em pé de igualdade.

A Harris defende, no que se refere 4 pri-
meira parte da questdo, que a autoridade
competente para fixar as condicBes das li-
cengas obrigatdrias de exploragio pode vali-
damente, em nome dos interesses do Reino
Unido visados pelas sections 48 e 50 do Pa-
tents Act, proibir ao adquirente de licenga a
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importagdo do produto protegido pela pa-
tente a partir de pafses exteriores & Comuni-
dade. Esta interpretagio ndo é contrariada
pelo acérddo de 3 de Margo de 1988, Allen
and Hanburys, ji referido, que s6 diz res-
peito s proibi¢des de importar o produto
protegido por uma patente a partir de Esta-
dos-membros.

No que diz respeito s condigbes em que a
autoridade competente exerce este poder,
que sdo objecto da segunda parte da ques-
t30, a Harris defende que esta autoridade
ndo viola nenhuma disposi¢io do direito co-
munitirio quando recusa impor ao adqui-
rente de licenga uma condigdo proibindo a
importagio do produto protegido pela pa-
tente a partir de pafses terceiros nos casos
em que o titular da patente nio fabrica esse
produto no territério do Reino Unido.

nvoca, para justificar est: A0, -
Invoca, para justificar esta solugdo, os se
guintes argumentos.

1. Ndo estd provado que a recusa do
Comptroller de proibir ao adquirente de li-
cenga a importagdo do produto protegido
pela patente a partir de paises terceiros en-
trave o comércio intracomunitdrio. No caso
concreto, na auséncia de tal proibigdo, o ti-
tular da patente é livre de fabricar e de ven-
der na Comunidade, e o adquirente de li-
cenga ¢é livre de fabricar no Reino Unido e
de importar o produto semiacabado ob-
tendo-o junto dos fornecedores situados
tanto no interior como no exterior da Co-
munidade. Por tltimo, a royalty fixada pelo
Patents Court constitui uma compensagio
equitativa para o titular da patente cujos in-
teresses legitimos sAo assim preservados.

2. Em contrapartida, a obriga¢io imposta
ao Comptroller de proibir ao adquirente de
licenga as importagdes em proveniéncia de

paises terceiros teria consequéncias desfavo-
rdveis nas trocas comerciais e nomeada-
mente no comércio intracomunitirio e pro-
vocaria graves distor¢Bes de concorréncia.

No caso vertente, as patentes detidas pela
SKF nos diferentes Estados-membros que
nao o Reino Unido, incluindo a Irlanda se o
processo judicial de prorroga¢io da duracio
da patente for favordvel, podem ser opostas
4 Harris para a impedir de fabricar ou de
importar o produto semiacabado nestes Es-
tados. Além disso, se fosse oposta 4 Harris
no ambito das condigdes da licenga obriga-
téria de exploragio fixadas pelo Comptrol-
ler uma proibi¢ao de importar este produto
para o Reino Unido a partir de paises ter-
ceiros, a tnica possibilidade de a Harris co-
locar o produto no mercado comunitario se-
ria fabrici-lo no Reino Unido.

Nesse caso, a Harris sofreria uma desvanta-
gem concorrencial consideravel relativa-
mente 4 SKF que beneficia das condigtes
vantajosas proporcionadas por uma implan-
tago industrial na Irlanda.

A Harris seria assim quer afastada, de facto,
do mercado comunitirio quer colocada
numa situagio desvantajosa relativamente
ao titular da patente. As trocas comerciais
intracomunitdrias  seriam,  consequente-
mente, reduzidas, e os consumidores seriam
afinal as vitimas destas diversas restri¢des e
distorgdes.

3. Além disso, a obrigagio de o Comptrol-
ler impor tal proibigdo, aquando do estabe-
lecimento das condi¢Bes de uma licenga ob-
rigatoria de exploragfio, obrigi-lo-ia a ter
em conta interesses alheios ao Reino Unido,
quando o objectivo de base das referidas
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disposi¢es do Patents Act é facilitar a ex-
ploragio comercial das patentes no Reino

Unido.

Seria assim introduzido de modo arbitririo
um objectivo novo e muito diferente dos vi-
sados pelo legislador britdnico, que instituiu
um regime coerente dos direitos de proprie-
dade industrial de origem britanica.

A Generics apresenta observagdes que vdo
no mesmo sentido que as apresentadas pela
Harris.

A sua argumentagdo € a seguir resumida.

1. A autoridade competente para fixar as
condigdes das licencas obrigatorias de ex-
ploragio pode validamente basear-se nas
disposicdes das sections 48 (3) (a) e 50 (1)
(c) do Patents Act para decidir se se deve
autorizar o adquirente de uma licenga obri-
gatoria de exploragio a importar os produ-
tos objecto da patente do exterior da Co-
munidade.

a) Em primeiro lugar, a Generics empe-
nha-se em demonstrar que o presente pro-
cesso incide sobre aspectos distintos dos da
ac¢do por incumprimento intentada pela
Comissgo, C-30/90, ji referida, relativa as
disposi¢des da section 48 do Patents Act
que se destinam a incitar o titular da patente
ou o seu substituto legal a fabricar no terri-
t6rio do Reino Unido sob pena de se expo-
rem 4 concessio de uma licenga obrigatéria
a um terceiro.

O presente processo, diferentemente da ac-
¢do por incumprimento ji referida, nZo in-
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cide sobre os critérios que presidem a esco-
lha do Comptroller na sua decisio de con-
ceder ou nfo uma licenga. Incide unica-
mente sobre os factores que o Comptroller
pode validamente tomar em consideragdo
para fixar as condi¢Bes de uma licenga obri-
gatéria de exploracdo.

Além disso, o presente processo nio tem
qualquer incidéncia sobre o local onde se
realiza o fabrico do produto objecto da pa-
tente na Comunidade. Apenas estd em causa
o poder discriciondrio de o Comptroller re-
cusar a importagZo do exterior da Comuni-
dade quando o produto objecto da patente
nfo é fabricado no Reino Unido.

O Comptroller nfo pode, em contrapartida,
utilizar o seu poder no caso referido para:

— exigir que o produto objecto da patente
seja fabricado no territorio nacional de
preferéncia a um fabrico no territério de
outro Estado-membro;

— fazer uma discriminagio entre os Esta-
dos-membros escolhendo autorizar ou
ndo a importagdo do produto objecto da
patente a partir de outro Estado-mem-
bro.

b) Em segundo lugar, as referidas disposi-
¢Oes, na sua aplicagdo as licengas obrigato-
rias de explora¢do, nio sdo contririas aos
artigos 30.° e 36.° do Tratado no que diz
respeito 4s importagdes do produto objecto
da patente a partir de paises terceiros.

Como resulta do acérdio de 15 de Junho
de 1976, EMI Records, ja referido, n.° 10,
o artigo 30.° nfo oferece qualquer protec-
¢do no que diz respeito s importacdes em
proveniéncia de paises terceiros visto que
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tais importagBes n3o afectam o comércio
entre Estados-membros. Convém salientar,
sobre este ponto, que o acérdio de 3 de
Marco de 1988, Allen and Hanburys, j4 re-
ferido, visa unicamente as restricGes no co-
mércio intracomunitrio.

Além disso, na auséncia de um sistema co-
mum de protecgdo pelas patentes na Comu-
nidade, a manutengio de legislacdes nacio-
nais prevendo niveis diferentes de protecgio
ndo constitui, em si, uma viola¢io do artigo
30.° do Tratado (v., nomeadamente, os
acordiios de 14 de Setembro de 1982, Keur-
koop, n.° 18, 144/81, Recueil, p. 2853, e
de 30 de Junho de 1988, Thetford, 35/87,
Colect., p. 3585).

O direito comunitdrio s6 afecta as condi-
¢oes em que podem ser feitas importagdes
em proveniéncia de paises terceiros se a Co-
munidade tiver adoptado medidas especiais
relativamente a tais importagdes no ambito
da politica comercial comum prevista no ar-
tigo 113.° do Tratado. Na auséncia de tais
medidas, cabe aos Estados-membros definir
as condi¢des em que podem ser feitas estas
importages, sob reserva do respeito das exi-
géncias comunitdrias relativas 4 importagio
de medicamentos, tal como resultam da se-
gunda Directiva 75/319/CEE do Conselho,
de 20 de Maio de 1975, relativa & aproxima-
¢io das disposictes legislativas, regulamen-
tares e administrativas respeitantes as espe-
cialidades farmacéuticas (JO L 147, p. 13;
EE 13 F4 p. 92).

No caso vertente, nunca se defendeu que a
politica seguida pelo Comptroller na aplica-
¢do da section 48 do Patents Act era contri-
ria ao artigo 113.° do Tratado ou ao Regu-
lamento (CEE) n.° 288/82 do Conselho, de
5 de Fevereiro de 1982, relativo ao regime
comum aplicivel as importagdes (JO L 35,
p- 1; EE 11 F15 p. 176), adoptado para a
sua aplicagfo.

2. Os artigos 30.° e 36.° do Tratado nio se
opdem 4 pritica das autoridades competen-
tes que, com fundamento nas mencionadas
disposicdes do Patents Act, fazem uma dis-
tingdo entre os casos em que o produto ob-
jecto da patente é-fabricado no territério
nacional e os casos em que o produto ob-
jecto da patente é fabricado no territério de
outro Estado-membro.

a) Contrariamente ao que sustenta a SKF, o
Comptroller nfio pode legalmente tomar em
consideragfio, ao fixar as condigbes de uma
licenga obrigatoria de exploragio, os inte-
resses dos fabricantes dos outros Estados-
-membros. O Comptroller iria, assim, além
da politica puramente nacional que est4 en-
carregado de implementar. Ndo tem qual-
quer competéncia para realizar os objectivos
de uma politica em relagio a outros Esta-
dos-membros. Por ultimo, e sobretudo, o
Comptroller seria levado a impor os objecti-
vos definidos pelo legislador britinico, e no-
meadamente a protecgio da inddstria nacio-
nal, aos outros Estados-membros sem que
seja certo que estes Estados-membros dese-
jem seguir esta politica.

2

b) Esta pritica nfio é constitutiva de uma
discriminagdo entre os produtos nacionais e
as importagBes em proveniéncia dos Esta-
dos-membros.

Convém salientar que apenas esti aqui em
causa a aplicagio de uma politica nacional
relativamente as importagdes em provenién-
cia de paises terceiros.

Além disso, o argumento, inspirado no pro-
cesso C-30/90, segundo o qual a discrimi-
nagdo resultaria da circunstincia de o titular
da patente ser incitado a fabricar no territ6-
rio nacional nfio pode ser acolhido.
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As consideragdes invocadas no processo
C-30/90 ndo sdo transponiveis para o pre-
sente processo pelas razdes que foram ante-
riormente indicadas.

Além disso, e de qualquer modo, as diferen-
cas nas regras nacionais aplicdveis em maté-
ria de patentes constituem diferencas objec-
tivas que justificam a distingdo efectuada
entre o fabrico no Reino Unido por forca
de uma patente do Reino Unido e o fabrico
noutro Estado-membro por forca de uma
patente deste Estado.

A principal lacuna da argumentagio da SKF
& pressupor, por um lado, que o titular da
licenga se encontra numa situagio idéntica a
de um titular de patentes no que diz res-
peito A exploragio de patentes paralelas
noutros Estados-membros e, por outro, que
a protecgdo oferecida pela legislagio dos
outros Estados-membros é comparivel 2
oferecida pela legislagdo do Reino Unido.

De facto, como demonstra o presente pro-
cesso e como o sublinhou Lord Justice Ni-
cholls no acérddo proferido pela Court of
Appeal, as diferencas entre as legislactes
dos Estados-membros protbem ao titular da
licenga colocar-se em situagio de concor-
réncia efectiva em relagdio ao titular da pa-
tente no mercado comunitario.

No caso concreto, a aplicagio de regras dis-
tintas do direito irlandés nZo permite ao ti-
tular da licenga fabricar o produto na Ir-
landa se, pelo menos, a ac¢io intentada pela
SKF para obter a prorrogacio de uma das
suas patentes tiver sucesso tendo em conta
as patentes detidas pela SKF. Nzo podendo
importar o produto a partir de paises tercei-
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ros, o titular da licenga poderia assim ser
obrigado a fabricar o produto no Reino
Unido em condicdes desvantajosas relativa-
mente dquelas de que beneficia o titular da
patente.

O Comptroller, quando autoriza o titular da
licenga a importar o produto a partir de pai-
ses terceiros no caso em que o titular da pa-
tente ndo explora a patente no territorio do
Reino Unido, mais nio faz, em consequén-
cia, do que tomar em consideragio as dife-
rengas objectivas de situacBes existentes en-
tre o importador e o fabricante no territério
nacional resultantes da diversidade das le-
gislagBes nacionais.

O artigo 89.° da Convengio sobre a Patente
Comunitaria reconhece alids implicitamente
que existem divergéncias entre as legislacdes
dos Estados-membros relativas s licencas
obrigatdrias que exigem um prazo de adap-
tagdo.

O Governo britinico evoca nomeadamente o
acérdio de 3 de Margo de 1988, Allen and
Hanburys, ji referido, relativo as licengas
obrigatorias de exploragdo, mas sublinha
que esta jurisprudéncia pdo é transponivel
para o caso vertente que diz respeito ao co-
mércio entre um Estado-membro e um Es-

tado terceiro.

a) Resulta da jurisprudéncia do Tribunal de
Justica que o exercicio de um direito de
propriedade intelectual a fim de obstar 4 im-
portagdo a partir de paises terceiros ndo estd
sujeito aos mesmos limites que os que se
aplicam ao comércio intracomunitdrio e nio
constitui uma medida de efeito equivalente
na acepgio do artigo 30.° do Tratado
(acérdios de 15 de Junho de 1976, EMI
Records, 51/75, ja referido, e de 9 de Feve-
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reiro de 1982, Polydor, 270/80, Recueil,
p. 329).

As autoridades competentes para definir as
condicBes das licencas obrigatorias de ex-
ploragdo podem assim, sem violar o direito
comunitirio, proibir que o titular da licenga
importe o produto em proveniéncia de pai-
ses terceiros.

b) Todavia, o raciocinio seguido pela SKF
segundo o qual a autoridade competente se-
ria obrigada a assimilar o fabrico do pro-
duto objecto da patente no territério de ou-
tro Estado-membro ao fabrico do produto
no territério do Reino Unido ndo procede.
Este raciocinio, que se apoia no artigo 30.°
do Tratado, pressupde que a recusa de proi-
bir as importagdes tenha como efeito res-
tringir o comércio intracomunitdrio. Ora, a
existéncia dessa restricio nfio se encontra de
modo algum provada. Convém precisar, so-
bre este ponto, que a licenga permite ao seu
titular importar para o Reino Unido a partir
de outros Estados-membros em quantidades
tdo grandes quanto desejar.

O Governo britdnico sustenta que o direito
comunitdtio é, no caso concreto, inaplicivel.
Além disso, alega que se a argumentagio da
SKF fosse acolhida, tal teria por efeito tor-
nar extensivos ao Reino Unido os direitos
decorrentes das patentes detidas por esta
empresa na Irlanda.

O Governo espanhol niio considera oportuno
apresentar observagSes sobre esta primeira
questio e remete para as observagdes que

apresentou no seu memorando de interven-
¢do no processo C-30/90.

C — Quanto a segunda questio

A SKF sustenta que nenhum dos elementos
enunciados nesta questio deve influenciar a
resposta d primeira questdo. A aplicagfio das
sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents
Act de 1977 redunda, no caso vertente, em
efectuar uma discriminagio arbitraria entre
os fabricantes do Reino Unido e os fabri-
cantes dos outros Estados-membros.

O titular da patente que nio fabrica o pro-
duto no territério do Reino Unido é penali-
zado. A perda ou a redugio do monopolio
que resulta da concessio de uma licenga ob-
rigatéria de exploragio autorizando a im-
portagio a partir de paises terceiros ndo &
suficientemente compensada pelo direito de
tirar um beneficio equitativo da patente.

Além disso, a obrigagio de explorar a pa-
tente no Reino Unido & indtil, uma vez que
as necessidades do mercado deste pais po-
dem ser satisfeitas por importagdes em pro-
veniéncia de outros Estados-membros.

A Comissdo interroga-se sobre a questio de
saber se os elementos contidos nesta questdo
devem ser separados da primeira questdo.
De qualquer modo, considera que estes ele-
mentos nio afectam a resposta A primeira
questdo.

A Harris nfio separou o exame da primeira
questio do da segunda questfio.

I-5351



RELATORIO PARA AUDIENCIA — PROCESSO C-191/90

A Generics considera, no que diz respeito 3
questdo sob a), que a aplicagdo das referidas
disposi¢Bes das sections 48 e 50 do Patents
Act as licencas obrigatérias é objecto do
processo C-30/90. Os elementos menciona-
dos nesta questdio no tém, consequente-
mente, qualquer incidéncia sobre a resposta
A primeira questZo.

No que diz respeito & questdo sob b), a Ge-
nerics propfe a seguinte resposta:

«Nigo resulta qualquer diferenga da questio
de saber se, ao exercer este poder discricio-
ndrio para autorizar ou nZo as importagdes
em proveniéncia de um pafs terceiro, o
Comptroller & considerado como sendo
obrigado, tendo em conta o Patents Act de
1977, a adoptar a politica acima descrita, ou
se, ao adoptar tal politica, é considerado
como referindo-se simplesmente aos facto-
res enumerados na section 48 (3) (a).»

Nas duas hipéteses encaradas na resposta
proposta, a decisio do Comptroller releva,
na auséncia de medidas tomadas no Ambito
do artigo 113.° do Tratado, apenas das dis-
posicBes nacionais que, no estado actual do
direito comunitirio, ainda nio foram har-
monizadas.

O Governo britdnico propde igualmente que
se responda que os elementos relativos s li-
cengas obrigatorias contidos nesta questio
ndo tém incidéncia na resposta que convém
dar 3 primeira questio relativa is licengas
obrigatérias de exploragio.
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O Governo espanhol nio apresentou obser-
vagdes sobre esta questdo.

D — Quanto a terceira questio

O Governo espanhol sustenta que o facto de
a autoridade competente inserir, numa li-
cenga obrigatoria de exploragio relativa a
um produto farmacéutico, uma condicdo
que constitui uma restrigio 4 importagdo
deste produto em proveniéncia de Espanha
ou de Portugal & contriria aos artigos 30.° e

36.° do Tratado.

As disposigtes do. artigo 47.° do acto de
adesdo ndo permitem, com efeito, justificar
essa condicdo.

Estas disposi¢bes que instituem uma restri-
¢do ao principio geral da livre circulaggo de
mercadorias consagrado pelo artigo 30.° do
Tratado CEE e pelo artigo 47.° do acto de
adesio foram redigidas por forma a limitar
ao maximo os efeitos da violagZo deste prin-
cipio. Devem, em consequéncia, ser inter-
pretadas restritivamente.

O direito de tornar efectiva a restrigio pre-
vista por estas disposicdes cabe exclusiva-
mente a0 titular da patente ou ao seu substi-
tuto legal. Além disso, o exercicio deste di-
reito constitui uma simples faculdade.

A autoridade competente que se baseasse
nestas disposi¢des para impor, no caso ver-
tente, uma restricdo 4 importacio comete-
ria, em consequéncia, uma dupla infracgio.

Por um lado, arrojar-se-ia direitos que s6 o
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titular da patente ou o seu substituto legal
podem invocar, por outro, converteria um
direito reconhecido ao inventor numa obri-
gacdo imposta ao beneficidrio de uma li-
cenga obrigatéria.

Seria assim ignorado o proprio objecto do
artigo 47.° do acto de adesdio que & permitir
a reparagio do prejuizo resultante, para cer-
tos titulares de patentes de produtos farma-
céuticos nos Estados-membros da Comuni-
dade dos Dez, da impossibilidade de obter
uma protecg@o similar para estes produtos
em Espanha antes de 7 de Outubro de 1992.
A solugdo imaginada permite ao titular da
patente invocar o seu direito durante um pe-
rfodo limitado (até 7 de Outubro de 1995)
para evitar exportagdes paralelas em prove-
niéncia de Espanha.

Esta interpretagio é apoiada pela anilise
comparada das disposi¢des do artigo 47.°
do acto de adesdio e dos diferentes regimes
nacionais relativos as licengas obrigatorias.

As disposi¢des do artigo 47.°, cujo objecto &
reparar o prejufzo resultante da impossibili-
dade de obter em Espanha, para um pro-
duto farmacéutico, o monopélio de explora-
¢io conferido por uma patente, nio podem
ser aplicadas no 4mbito dos regimes nacio-
nais de licengas obrigatérias que niio prote-
gem qualquer monopélio de fabrico ou de
comercializagfo.

A condi¢fo incluida numa licenga obrigaté-
ria de exploragdo proibindo a importagio de
um produto farmacéutico a partir de Espa-

nha e de Portugal &, assim, nioc podendo ser
justificada pelas disposicdes derrogatérias
do acto de adesdo, contriria aos artigos
30.° e 36.° do Tratado CEE.

A Comissdo, O Governo do Reino Unido, a
Generics e a Harris apresentam observagdes
sobre a questZo colocada que sdo, na sua es-
séncia, concordantes.

Estas observagdes fundam-se nos artigos
47.° e 209.° do acto de adesdo.

P

a) O objecto destas disposicdes é instituir
uma derrogagio a aplicagdo do principio do
esgotamento dos direitos. Segundo este
principio, desde que os produtos abrangidos
pela patente tenham sido postos em circula-
¢Ao num Estado-membro pelo titular da pa-
tente ou com seu consentimento, o titular
da patente esgotou os seus direitos relativos
a estes produtos, e a patente nio pode ser
invocada para impedir a circulagio do pro-
duto no interior da Comunidade (acérddo
de 31 de Qutubro de 1974, Centrafarm/
/Sterling Drug, 15/74, Recueil, p. 1147).

Este principio aplica-se mesmo se o produto
ndo tinha a possibilidade de ser objecto de
patente no Estado-membro onde foi pri-
meiro comercializado (acérddo de 14 de Ju-
lho de 1981, Merck, Stephar e Exler,
187/80, Recueil, p. 2063).

E esta tltima jurisprudéncia que os referidos
artigos do acto de adesio derrogam. Estes
artigos prevéem que o principio do esgota-
mento dos direitos nfo se aplicard, durante
um periodo determinado, em relagio aos
produtos farmacéuticos britinicos comercia-
lizados em Espanha e em Portugal e nio
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susceptiveis de serem objecto de patentes
nestes paises.

b) As patentes com a mengio «licenca obri-
gatéria de exploragio» sdo patentes «enfra-
quecidas». O seu objecto especifico ¢ o di-
reito de os seus titulares obterem uma remu-
neragdo equitativa. Como o Tribunal de
Justica decidiu no acérdio de 3 de Marco
de 1988, Allen and Hanburys, j4 referido, o
titular de uma patente deixa de poder invo-
car uma disposigio da legislacio nacional
conferindo-lhe a faculdade de se opor is
importages do titular da licenca a partir de
outro Estado-membro.

c) Em relacdo a estas patentes, ndo existe
qualquer direito de primeira comercializa-
¢do que se possa considerar que tenha sido
esgotado.

O principio do esgotamento dos direitos &,
consequentemente, inaplicivel a estas paten-
tes.

Deste modo, as referidas disposicoes do
acto de adesdo, que derrogam este princi-
pio, sio igualmente inaplicdveis.

Esta interpretagio foi alids a seguida por
Lord Justice Nicholls no acérdio da Court
of Appeal.

d) Nio hi4, portanto, que se distingtir entre
as importagdes do titular da licenca em pro-
veniéncia de Espanba e de Portugal e as im-
portacdes em proveniéncia de outros Esta-
dos-membros.

A SKF sustenta, pelo contrario, que Espa-
nha e Portugal devem, no que diz respeito a
fixagdo das condi¢des das licengas obrigato-
rias de exploragdo relativas is importacoes
de produtos farmactuticos, ser equiparados
a paises terceiros.
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Os artigos 47.° e 209.° do acto de adesio
substituem o principio do esgotamento dos
direitos dado que um titular de patente se
pode opor a importagio dos seus proprios
produtos. Segundo a SKF, estas disposicoes
excedem mesmo este principio ji que a ex-
pressio «mesmo que» indica que ele pode
igualmente invocar a sua patente contra ou-
tros produtos fabricados ou importados por
terceiros, incluindo titulares de licencas.

Estas medidas transitérias permitem assim
ao titular da patente considerar os produtos
referidos como produtos em proveniéncia de
paises terceiros.

Para aplicagdo destas disposi¢Bes, ndo cabe,
na auséncia de precisdes do texto neste sen-
tido, excluir as patentes que sio objecto de
uma licenca obrigatéria de exploragio.
Deve, além disso, recordar-se que, na hip6-
tese de uma patente ser objecto de uma li-
cenga obrigatoria de exploragio, ndo se
considera que o titular da patente tenha es-
gotado as seus direitos (acérdio de 9 de Ju-
lho de 1985, Pharmon/Hoechst, 19/84, Re-
cueil, p. 2281). Nestas condicdes, se o titu-
lar da patente se pode opor i importacio
dos seus préprios produtos, a fortiori, deve
poder opor a sua patente relativamente a
produtos fabricados e importados por ter-
ceiros sem a sua autorizacio.

Baseando-se a proibigdo de importar oposta
aos produtos em proveniéncia de Espanha e
de Portugal nas disposigdes derrogatérias
do acto de adesio, nio sio apliciveis nem
os principios consagrados pelo acérdio de 3
de Margo de 1988, Allen Hanburys, ji refe-
rido, relativo 4 aplicagio do artigo 30.°,
nem as disposi¢des do artigo 36.°

F. Grévisse
Juiz-relator



