ARRET DU 14. 7. 1981 — AFFAIRE 187/80

Des lors, les régles du traité CEE
concernant la liire circulation des
marchandises, les dispositions de 'article
36 comprises, doivent &tre interprétées en
ce sens qu'elles s’opposent & ce que le
détenteur d’un brevet au titre d’un médi-
cament qui vend celui-ci dans un premier

existe, puis le commercialise lui-méme
dans un autre Etat membre ol cette
protection n’existe pas, puisse faire usage
du droit que lui confére la législation §u
premier Etat membre d’interdire la
commercialisation dans cet Etat dudit
produit importé de Pautre Etat membre.

tat membre, ou la protection par brevet

Dans P'affaire 187/80,

ayant pour objet une demande adressée 3 la Cour en vertu de I'article 177 du
traité CEE par le président de I’Arrondissementsrechtbank de Rotterdam et
tendant 2 obtenir dans le litige entre

MErck & Co. INC, 4 Rahway, New Jersey, Etats-Unis d’Amérique,
et

1. SterHAR BV A Rotterdam,

2. PeTRUS STEPHANUS EXLER, domicilié 4 Capelle aan den IJssel,

une décision 2 titre préjudiciel sur I'interprétation des régles du traité CEE
relatives 2 la libre circulation des marchandises, en particulier de Particle 36,
en rapport avec le droit de brevets,

LA COUR,

composée de MM. ]J. Mertens de Wilmars, président, P. Pescatore,
Mackenzie Stuart et T. Koopmans, présidents de chambre, A. O’Keeffe,
A. Touffait, O. Due, U. Everling et A. Chloros, juges,

avocat général: M. G. Reischl
greffier: M. A. Van Houtte

rend le présent
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ARRET

En fait

Les faits de la cause, le déroulement de
la procédure et les observations présen-
tées en vertu de I'artice 20 du protocole
sur le statut de la Cour de justice de la
CEE peuvent étre résumés comme Suit:

I — Faits et procédure

La demanderesse au principal, la société
Merck & Co. Inc. — ci-aprés dénommée
Merck — fabrique et commercialise dans
Pensemble des Etats membres un médica-
ment connu sous le nom de «Modu-
reticn, principalement destiné au traite-
ment de I'hypertension. Elle détient des
brevets au titre de ce médicament dans
tous les Etats membres sauf le Luxem-
bourg et Iltalie, et au titre de son
rocédé de fabrication dans tous les
tats membres A ’exception du Luxem-
bourg, de I'Italie, du Danemark et de la
république fédérale d’Allemagne.

Aux Pays-Bas, Merck est détentrice et
titulaire enregistrée des brevets néerlan-
dais n° 138819 du 18 septembre 1973 et
n° 142413 du 18 octobre 1974. Le second
brevet protege des médicaments a effets
diurétiques, c’est-a-dire ayant pour effet
d’augmenter I’élimination de l'urine, de
méme que les procédés de fabrication de
ceux-ci, alors que le premier brevet se
base sur une découverte ultérieure et
protége une préparation composée i
effets diurétiques, ainsi qu’un procédé de
fabrication de celle-ci, sous la forme
d’une unité de dosage o sont combi-
nées:

1° une préparation protégée par l'autre
brevet n°® 142413 et

2° une autre préparation 1 effets diuréti-
ques qui était déja connue antérieure-
ment, 4 savoir I’hydrochlorothiazide.

Ainsi le produit protégé par le brevet
n° 142413, faisant partie de la prépara-
tion protégée par le brevet n® 138819, les
actes portant atteinte 3 ce dernier bre-
vet portent toujours automatiquement
atteinte 3 Pautre brevet.

Merck a expressément déclaré devant le
juge de renvoi, et sans étre contredit par
la  partie défenderesse au principal,
qu'elle prépare le produit «Moduretic»
aux Pays-Bas et que cette fabrication se
fait dans l'usine de sa filiale 4 100 %,
Merck Sharp & Dohme BV a Haarlem.

Merck commercialise également son
produit pharmaceutique en Italie, mais
sans avoir pu obtenir de brevet dans ce
pays, car 4 la date du 3 octobre 1962 —
date 3 laquelle remonte le droit de prio-
rité — il n’était pas possible d’y obtenir
des brevets au titre des médicaments et
de leur procédé de fabrication en verw
de Particle 14, paragraphe 1, de la loi
italienne sur les brevets (RD du 29 juin
1939, n° 1127). Cet article a été déclaré
ultérieurement inconstitutionnel, donc
inapplicable par Parrét rendu par la Cour
constitutionnelle d’Italie le 20 mars 1978,
de sorte que, depuis cette derniere date,
il est possible de faire breveter en Italie
des médicaments et leur procédé de
fabrication. Apres cette décision, Merck
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ne pouvait néanmoins plus obtenir de
brevet au motif que le produit ne
remplissait plus la condition légale de
nouveauté i laquelle est subordonné le
caracteére brevetable. Clest sans doute
une des raisons pour lesquelles le médi-
cament est vendu moins cher en Irtalie
qu’aux Pays-Bas.

Or, la société Stephar BV exercant ses
activités, entre autres, dans 'importation
de produits pharmaceutiques, importe
d’Italie le «Moduretic» et le revend sur le
marché néerlandais 4 des prix inférieurs
A ceux pratiqués par Merck.

Aussi, Merck a engagé devant le prési-
dent de PArrondissementsrechtbank de
Rotterdam une action en référé contre
Stephar et son directeur, pour atteinte
aux brevets qu’elle détient, action fondée
sur Particle 30 de la loi néerlandaise sur
les brevets (Rijksoctrooiwet), en vertu
duquel le titulaire d’un brevet a le droit
exclusif de fabriquer, utiliser, vendre,
louer ou mettre en circulation le produit
protégé par le brevet, «sauf si et dans la
mesure ol ces produits ont été commer-
cialisés auparavant par ou avec I'autorisa-
tion de Merck elle-méme dans un autre
Etat membre de la Communauté od
Merck détient des brevets» qui corres-
pondent auxdits brevets néerlandais.

Dans sa demande, Merck se fonde sur
Pensemble des circonstances ci-dessus
exposées et, en outre, sur le fait qu'elle
n’a pas pu faire breveter ses produits et
leur procédé de fabrication en Italie.
Cest cette derniére these qui est
contestée par les défendeurs et qui a
conduit le président de I’ Arrondissements-
rechtbank de Rotterdam a rendre un
jugement, en date du 2 juillet 1980, par
lequel il nous pose la question suivante;
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«A supposer que:

1. une entreprise soit détentrice d’un
brevet dans un Etat membre des
Communautés européennes au titre
d’un médicament et de ses procédés
de fabrication,

2. que ce médicament soit commercialisé
par cette entreprise ou avec ’autorisa-
tion de celle-ci en Italie, pays ou, sur
la base de l'article 14, paragraphe 1,
de la loi italienne sur les brevets (RD
29 juin 1939 n° 1127) (déclaré ulté-
rieurement inconstitutionnel par arrét
du 20 mars 1978 de la Cour consti-
tutionnelle italienne) qui interdisait
'octroi de brevets au titre de médica-
ments et de leurs procédés de fabrica-
tion, cette entreprise n’a pas pu vala-
blement faire breveter ce médicament,

3. un tiers importe d’Italie dans I’Erat
membre mentionné sous 1. le médica-
ment visé sous 2. et 'y commercialise,
et que

4. la législation en matitre de brevets
dans le pays cité en dernier lieu donne
le droit au détenteur de brevet de

s’opposer juridiquement A ce que les
prmfuits protégés par celui-ci y soient
commercialisés par d’autres, méme si
ces produits avaient été licitement
commercialisés auparavant dans un
autre Etat membre par le détenteur
du brevet ou avec I'autorisation de
celui-ci,

les régles contenues dans le traité CEE
concernant la libre circulation des
marchandises s’opposent-elles, nonobs-
tant les dispositions de Particle 36, 4 ce
que le détenteur du brevet fasse usage du
droit visé sous 4, ci-dessus?»

Ce jugement de renvoi a été enregistré
par le greffe de la Cour le 15 septembre
1980.
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Conformément 2 Particle 20 du statut de
la Cour de justice des Communautés
européennes, des observations écrites ont
été déposées le 21 novembre 1980 par la
Commission des Communautés euro-
péennes, représentée par M. Rolf
Wigenbaur, conseiller . juridique, en
qualité d’agent, assisté de M. Thomas
Van Rijn, membre du service juridique
de la Commission, le 2 décembre 1980,
par Stephar BV, représentée par M* D,
den Hertog, avocat prés le Hoge Raad
des Pays-Bas, le 4 décembre 1980 par le
gouvernement frangais, représenté par
M. Thierry Le Roy, en qualité d’agent,
le 11 décembre 1980, par le gouverne-
ment du Royaume-Uni, représenté par
Mm G. Dagtoglou, Treasury Solicitor’s
Department, en qualite d’agent, et le
30 décembre 1980, par Merck & Co.
Inc,, représenté par M¢ T. Schaper,
avocat 4 La Haye.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur
et Pavocat général entendu, a décidé
d’ouvrir la procédure orale sans instruc-
tion préalable, mais elle a demandé i la
Commission de lui faire parvenir l'en-
semble des documents relatifs 3 Particle
81, paragraphe 1, de la Convention
européenne sur les brevets, en particulier
la proposition de la république fédérale
d’Allemagne et le proces-verbal de la
Conférence de Luxembourg sur le brevet
communautaire.

II — Observations écrites dépo-
sées en vertu de ’article 20
du statut de la Cour

A — Observations de la demanderesse au
principal

La demanderesse au principal examine
tout d’abord la législation néerlandaise,

en particulier Iarticle 30 de la loi natio-
nale sur les brevets (Rijksoctrooiwet), et
la jurisprudence du Hoge Raad et en
déduit «qu’en droit interne néerlandais,
le titulaire du brevet n’a pas épuisé son
droit en commercialisant son produit
dans un autre pays, s’il y dispose d’un
brevet parallele et, a fortiori, §'il ne peut
pas obtenir de brevet dans cet autre pays
en vertu de la législation sur les brevets
qui y est en vigueur»,

Ensuite Merck examine le droit national
italien des brevets applicable. Elle
rappelle tout d’abord que, 4 Pépoque on
les deux inventions de Merck étaient
susceptibles de faire 'objet de demandes
de brevet, les médicaments ne pouvaient
pas éwre brevetés en Italie; ce n’est
qu'aprés le 20 mars 1978 — date de
arréc rendu par la Cour constitution-
nelle italienne, qui a déclaré inconstitu-
tionnel Iarticle 14, paragraphe 1, de la
loi italienne sur les brevets — que les
médicaments et leur procédé de fabrica-
tion ne seraient plus exclus de l'octroi de
brevets en Italie. Mais, d’aprés Merck, il
ne serait plus possible pour elle de
prendre un brevet concernant le médica-
ment Moduretic «en raison de P'absence
de nouveauté externe» dudit médica-
ment. Certes, il existe deux projets de loi
italiens de transition, qui permettraient
éventuellement 3 Merck de demander
’octroi d’un brevet pour son médica-
ment, mais |’éventualité que Merck
puisse encore obtenir des brevets italiens
«n’a toutefois aucune importance pour la
résente procédure parce que de tels
Erevets ne peuvent pas juridiquement
avoir d’effets rétroactifs», et que, de
toute fagon, I'Italie n’ayant toujours pas
introduit de loi transitoire permettant
encore de breveter les inventions de
Merck, il serait provisoirement «toujours
vrai» que Stephar importe les produits
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«Moduretic» d’Italie, od ceux-ci sont
commercialisés par Merck sans protec-
tion, au titre d’un brevet. Apres ces
considérations  préliminaires, Merck
expose le schéma de sa démonstration
concernant I'interprétation de Particle 36
en la matiére. Ainsi elle entend montrer:

1. que l'action qu’elle a intentée contre
les importations de Stephar serait
«justifiée par des raisons de protection
de la propriété industrielle et commer-
ciale» en se fondant sur:

a) la disparité entre les lois néerlan-
daise et italienne sur les brevets
concernant le caractére brevetable
des médicaments;

b) et Pobjet spécifique des droits
qu'elle tire de ses brevets aux
Pays-Bas;

2. que cette action ne constituerait pas
un moyen de discrimination arbitraire,
ni une restriction déguisée du
commerce entre les Etats membres.

1. a) La disparité entre les lois néerlan-
daise et italienne sur les brevets
concernant le caractére brevetable
des médicaments

Merck se fonde sur Pattendu 8 de I'arrét
du 20 février 1979, affaire 120/78 Rewe
(Recueil, p. 649) de méme que P'attendu 6
de Parrét du 26 juin 1980, affaire 788/79
Gilli (non encore publié) ainsi que sur la
«communication de la Commission» sur
les suites de P’arrét rendu par la Cour de
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justice des Communautés européennes le
20 février 1979, dans Paffaire 120/78
(Cassis de Dijon) (JO du 3. 10. 1980,
n°® C 256/2) pour soutenir que, selon la
Cour, les obstacles résultant de disparités
entre les réglementations commerciales et
techniques devraient étre acceptés si ces
réglementations étaient nécessaires pour
satisfaire 4 des exigences impératives.
Cette jurisprudence de la Cour serait
applicable «sinon directement, du moins,
en tout cas, par analogie aux disparités
entre les lois sur les brevets des Etats
membres». Or, faisant partie de la
propriété industrielle et commerciale,
dont la protection est expressément citée
a I'article 36, le droit de brevet ne devrait
pas étre soumis 2 des critéres plus sévéres
que les critres d’équité et de proportion-
nalit¢ «qui, en vertu d’une ‘rule of
reason’ non écrite, s’applique 2 des
domaines non mentionnés i article 36
tels que, par exemple, ceux de l'efficacité
des contrdles fiscaux et de la défense des
consommateurs». Ainsi, rappelant que,
dans Parrét du 16 décembre 1980, affaire
27/80 Fietje (non encore publié), la
Cour a estimé qu’il peut étre nécessaire,
pour donner aux consommateurs une
protection  efficace, d’adopter des
mesures qui dérogent A Particle 30,
Merck soutient que cette jurisprudence
devrait étre appliquée dans I’hypothése
présente dans laquelle il y aurait «néces-
sité certaine» d’assurer «une protection
efficaces de la propriété industrielle,
d’autant plus que celle-ci est expressé-
ment citée 3 Iarticle 36.

Merck entend démontrer que la disparité
invoquée par elle entre les législations
italienne et néerlandaise serait nécessaire
pour satisfaire 3 des exigences impéra-
tives ou pour assurer la protection effi-
cace de la propriété industrielle et
commerciale. En conséquence, cette
disparité répondrait aux critéres retenus
par la Cour de justice dans les arréts
précités. Merck entend également’
démontrer, en se fondant sur la commu-
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nication de la Commission (citée supra),
qu'en l'espéce ce ne serait pas aux
Pays-Bas de tenir compte de la législa-
tion italienne, mais, bien au contraire, ce
serait au législateur italien de tenir
compte des criteres de la protection des
brevets aux Pays-Bas, étant donné que
ces critéres valent dans tous les autres
Etats membres et que, dans la législation
italienne sur les brevets, tout au moins en
ce qui concerne les médicaments et leurs
procédés de fabrication, non seulement
les moyens seraient insuffisants pour
atteindre le but visé par la loi, 2 savoir la
protection des brevets, mais ils seraient
méme inexistants. En conséquence, «la
différence existant par rapport i cela
dans la loi néerlandaise, est ‘nécessaire’
et ‘non excessive’, elle sert un intérét
général suffisamment impératif pour
justifier une exception i Particle 30,
conformément i larticle 36, de méme
qu’elle est essentielle ou constitue ‘le
moyen le plus adéquat’ pour assurer la
protection des brevets». Au soutien de
cette thése, Merck analyse amplement les
considérations développées par la Cour
constitutionnelle italienne dans son arrét
du 20 mars 1978. Elle estime que
celles-ci «reviennent en substance i dire
que le législateur italien a fait preuve de
carence, que d’aprés les conceptions
actuelles, le caractére non brevetable des
médicaments n’a aucune base rationnelle,
que celui-ci est incompatible avec diffé-
rents principes constitutionnels dont
I'obligation qui incombe 4 la république
de stimuler la recherche scientifique et
technique, et que ce caractére non breve-
table n’est pas non plus compatible avec
les relations que I'Italie entretient avec
les autres Etats membres de la CEE».

Merck fait remarquer a4 cet égard que
I'incompatibilité avec les différents prin-
cipes constitutionnels découlerait 2
chaque fois d’une seule et méme injus-
tice: «I’absence de redevance d’inventeur
pour compenser les frais de recherches».
Enfin, clle déduit des considérations de

la Cour constitutionnelle italienne un
certain nombre de principes:

— en Pespéce et pour un bon fonction-
nement du marché communautaire de
la CEE, I'Italie devrait tenir compte
des «intéréts légitimes des autres
Etats membres»;

— un tel comportement serait conforme
aux régles de I’harmonisation telle
qu’elle est poursuivie au moyen du
brevet communautaire futur, élaboré
par la Convention de Luxembourg,
de 1975;

— le caractére non brevetable en Italie
serait disproportionné;

— en revanche, la loi sur les brevets aux
Pays-Bas, de méme que laction de
Merck basée sur celle-ci ne seraient
justement pas incompatibles avec le
principe de proportionnalité;

— ainsi, la disparité entre les deux légis-
lations nationales concernées devrait
ére acceptée parce que «nécessaire»
pour satisfaire les «exigences impéra-
tives» ou pour assurer la «protection
efficace» de la propriété industrielle;

- donc 'action de Merck serait «appro-
priée» et «non excessive», elle serait
«essentielles pour assurer la protec-
tion des brevets de Merck et justifie-
rait une exception au principe de
libre circulation des marchandises.

1. b) L’objet spécifique de la propriété
industrielle en matiere de brevets

Merck rappelle tout d’abord i ce sujet
que, selon le Hoge Raad, la these de
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Pépuisement des droits A la suite de la
commercialisation 3 étranger (C’est-a-
dire en dehors des Pays-Bas) du produit
du titulaire du brevet

«n’est pas acceptable non plus au motif
que sans autre élimination, elle condui-
rait  des conséquences inacceptables qui
ne sont certainement pas vouﬁles par le
législateur».

Selon Merck, cela vaudrait a fortiori
dans un cas comme celui de I'espéce o0,
non seulement, le titulaire du brevet ne
disposerait pas d’un brevet dans le pays
d’exportation, mais qu’en outre, cette
situation résulterait de ce que, dans ce
pays, il n’est légalement pas possible
d’obtenir des brevets pour le produit
concerné, et Merck se demande si ce
résultat, qualifié par le Hoge Raad d’in-
acceptable, devrait é&wre accepté au
rétexte que le pays d’exportation est un
tat memche et bien que le caractére non
brevetable du produit soit incompatible
avec la propre constitution de cet Etat
membre. Certes, une telle déduction
pourrait étre tirée de la lettre du point 1
du dispositif de Parrét de la Cour de
justice du 31 octobre 1974, affaire
15/74, Centrafarm (Recueil, p. 1147),
mais Merck tient 4 souligner que, bien
que ce dispositif mentionne simplement
«mis dans le commerce dans un autre
tat membre» sans ajouter la restriction
«l3 ou le titulaire du brevet détient un
droit parallele», cet arrét portant sur les
uestions posées par le Hoge Raad —
gans lesquelles cette restriction figurait
ﬁ serait limité aux cas des brevets paral-
eles.

A l’atppui de sa these, Merck analyse les
motits de Parrét de la Cour et, se
fondant sur les attendus 9, 10, 11 et 12,
elle soutient que «pour ce qui est des
produits provenant du titulaire du brevet
lui-méme, la Cour de justice donne donc
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seulement une argumentation pour le cas
de brevets paralleles, et on est ainsi
fondé a supposer que la Cour de justice
entend aussi ne statuer que sur ce cas».
En outre, ce ne serait que dans ce cas
que cette argumentation rejoindrait logi-
uement I'objet spécifique des brevets
ﬂéfini par la Cour a Pattendu 9, et qui
est «notamment d’assurer au titulaire atin
de récompenser Ieffort créateur de I'in-
venteur le droit exclusif d’utiliser une
invention, ...», alors que l’acceptation
de la these de I'épuisement des droits
dans le cas ou il n’existerait pas de possi-
bilité d’obtention de brevets paralleles,
serait incompatible avec cette définition.

Serait également 2 ajouter 4 I'appui de
cette thése, le fait que la Cour de justice
consacre deux autendus pour étudier la
ossibilite de Dexistence véritable de
revets paralleles. Or, selon Merck, de
telles considérations «auraient été tout 2
fait inutiles si ’existence ou la non-exis-
tence de brevets paralléles n’avait pas été
pertinente pour la décision de la Cour
de justice». Enfin, Merck pense qu'il
convient également d’accorder de Pim-
portance au fait que Parrét ait été publié
dans le recueil édité par la Cour de
justice sous le titre «brevets paralleless.

Ensuite Merck analyse 'ensemble de la
jurisprudence de la Cour en matiere de
propriété industrielle et commerciale
qu'elle subdivise en quatre catégories.
La premiére et la deuxidme catégories
concernant respectivement «les droits
nationaux de marque ayant ce qu’on
appelle une origine commune» et «I'invo-
cation de la propriété industriclle et
commerciale pour faire obstacle 3 P'im-
portation d’un produit en provenance
d’un autre Etat membre» ov il a été
commercialisé par des tiers concurrents
indépendants n’auraient aucune impor-
tance en Pespéce. Merck souligne simple-
ment que, dans les conclusions de
Pavocat général, M. Roemer, dans I’af-
faire 24/67, Parke Davis, celui-ci a
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considéré que la substance d’un brevet
résiderait dans une «rémunération équi-
table des dépenses».

Par contre, les arréts que la Cour de
justice a rendus en matiére de droits
d’auteur auraient une grande importance
pour la présente procédure. Ainsi, tout
d’abord, dans larrét du 8 juin 1971,
affaire 78/70, DGG/Metro (Recueil, p.
487), la Cour aurait déclaré que le fait
que DGG se soit opposé 4 une importa-~
tion paraliéle de xﬁsques de France en
Allemagne, au seul motif que cette mise
en circulation n’aurait pas eu lieu sur le
territoire allemand, serait contraire aux
régles qui prévoient la libre circulation
des produits 3 DPintérieur du marché
commun. Or, Merck s’opposerait aux
importations paralleles de Stephar, non
pas au seul motif que des produits sont
commercialisés en ltalie, mais «en outre
et surtout» parce que Merck ne peut pas
obtenir en Italie de brevets pour ses
produits.

Il découle ensuite indirectement de
Parrét du 18 mars 1980, affaire 62/79,
Coditel (Recueil 1980, p. 881), qu’il
serait difficile de considérer que le droit
d’auteur concernant un livre ou un
disque soit épuisé «par la vente dans un
pays ou la protection des droits d’auteur
serait légalement interdite et od P'ceuvre
devrait donc é&tre vendue i des prix

compétitifs par rapport i ceux des
éditions pirates».

Enfin, les affaires 55 et 57/80, GEMA,
n’ayant pas encore été jugées par la Cour
A Iépoque du dépot des observations
écrites, Merck rappelle les conclusions
du 11 novembre 1980, dans lesquelles M.
Pavocat général J.P. Warner a déclaré
3u’«il ne peut y avoir d’épuisement de
roit 1A on il n'existe pas de droit».
Quant 2 la quatridme catégorie d’arréts
de la Cour concernant les procédures o
des droits de marque ont été invoqués
pour s’O{)poser 4 des importations paral-
leles, elle permettrait de trouver une
orientation tmportante pour la solution
du présent litige et en particulier P'arrét
du 10 octobre 1978, affaire 3/78,
Centrafarm (Recueil, p. 1823). Dans
cette affaire, la Cour aurait considéré
ju’il peut étre légitime pour le fabricant
‘un produit d’utiliser, dans différents
tats membres, des marques différentes
pour un méme produit, notamment si la
marque sous laquelle le produit est déja
commercialis¢é dans Pun des Etats
membres «n’est pas légalement disponible
dans un autre Etat membre lors d’une
introduction ultérieure du produit sur le
marché de cet autre Etat membre». Ellé
aurait, en conséquence, admis qu’il était
justifié, au sens de l'article 36, que le
titulaire d’'une marque invoquit sa
marque néerlandaise pour s’opposer aux
importations paralleles en provenance
d’un pays ou le titulaire de la marque n’a
pas pu obtenir légalement cette marque.
Aussi, Merck soutient qu’elle devrait, «en
principe, pouvoir invoquer ses brevets
néerlandais pour s’opposer aux importa-
tions paralleles de Stephar en provenance
d’un pays od Merck n’a pas pu légale-
ment obtenir de brevets», et elle en
conclut que son action serait justifiée
garce qu'elle ne peut pas obtenir de
revets paralleles en Italie. En consé-
quence, le seul fait que les produits
soient commercialisés en Italie par
Merck elle-méme ne suffirait pas a
épuiser le droit de brevet.
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Mais, outre la jurisprudence de la Cour
de cassation néerlandaise, les législations
nationales sur les brevets, de méme que
le doctrine, surtout britannique, rejette-
raient la these de I’épuisement des droits
lorsque le médicament est commercialisé
dans un autre Etat membre ou il n’existe
pas de protection par brevets. Enfin, P'ar-
ticle 81 de la Convention sur le brevet
communautaire pose, certes, le principe
de I'épuisement des droits dans les Etats
membres, lorsque le produit a été mis
dans le commerce de Pun des Etats
membres par le titulaire du brevet ou
avec son consentement exprés, mais en
précisant: «i3 moins qu’il n’existe des
motifs qui justifieraient, selon les regles
de droit de la Communauté, que les
droits conférés par le brevet s’étendent 2
de tels actes». Or, selon Merck, «on ne
saurait imaginer de justifications plus
claires que le cas o0 un Etat membre —
en contradition avec sa propre constitu-
tion — rend loctroi de brevets légale-
ment impossible».

2. Discrimination arbitraire ou restric-
tions déguisées du commerce entre les
Etats membres

Sous cet aspect, il conviendrait d’exa-
miner la question de savoir st Merck a
négligé d’introduire des demandes de
brevets en Italie dans le cadre d’une
pratique suivie par elle en vue de cloi-
sonner artificiellement les marchés. Or,
Merck «estime pouvoir se borner ici i
nier qu’il en a été question: elle a négligé
d’introduire ses demandes au seul et
unique motif qu’elle savait elle aussi que
les médicaments et leurs procédés de
fabrication n’étaient pas brevetables en
Italie».

En conclusion, Merck est d’avis que la
réponse i la question soumise i la Cour
de justice devrait étre: «négative».
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B — Observations écrites du gouverne-
ment frangais

Le gouwvernement frangais développe une
argumentation qui, dans les grandes
lignes, rejoint celle de Merck. Estimant
que la jurisprudence Centrafarm contre
Sterling Drug differe de la présente
espéce, le gouvernement frangais s’appuie
également sur l'affaire 3/78, et soutient
que, dans cet arrét, la Cour aurait
reconnu [’existence de situations excep-
tionnelles et se référerait, pour les appré-
cier, 2 la fonction essentielle du Iroit
concerné. Or, la présente espéce reléve-
rait d’une situation exceptionnelle, qu’il
conviendrait donc d’apprécier par
rapport 2 la fonction du droit du brevet,
fonction définie par la Cour dans Pat-
tendu n°® 9 de Parrét Centrafarm contre
Sterling Drug, consistant essentiellement
A récompenser [effort créateur de Pin-
venteur. Cette récompense de son effort
créateur la société, au sein de laquelle
I'invention a été faite, ne la regoit pas en
Italie, étant donné qu’elle y est soumise a
la concurrence d’autres sociétés n’ayant
pas de frais de recherches & amortir.
Ainsi, si les produits mis «en circulation
en Italie dans ces conditions de concur-
rence devaient pénétrer sur le territoire
des Etats dans lesquels elle a obtenu des
brevets, elle se verrait priver, dans ces

tats également, de la récompense de
son effort créateur. La solution ne serait
donc pas conforme i la ‘fonction essen-
tielle’ du droit de brevet».

En outre, la Cour de justice aurait admis
des dérogations a la libre circulation des
produits, objets des droits de propriété
industrielle, du fait de la disparité provi-
soire des législations. Or avant que les
effets de harmonisation — du fait de
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Pintroduction de la Convention sur le
brevet européen — se fasse sentir, il
importerait, de I’avis du gouvernement
francais, de ne pas fausser les conditions
de réalisation de cette harmonisation, car
«l'atteinte partielle, qui pourrait étre
portée au contenu 3u droit exclusif
conféré par les brevets de médicaments
dans les pays de la Communauté autres
que [IItalie, aurait des conséquences
sérieuses sur les conditions de concur-
rence dans Pindustrie pharmaceutique
européenne». En effet, I'industrie phar-
maceutique italienne se trouverait, de ce
fait, soit privilégiée, car pouvant
conquérir facilement des marchés exté-
rieurs, soit défavorisée, car privée du
consentement, voire méme de I'assistance
technologique, du breveté pour la fabri-
cation de médicaments non brevetés en
Italie. Dans cette hypothese, les entre-
prises communautaires pourraient ne pas
créer de filiales en Itaﬁe ou refuser de
s'engager dans des contrats comportant
des transferts de technologie ou de savoir
faire avec des partenaires italiens, ce qui
aurait des conséquences graves, tant sur
la liberté de circulation des marchandises
que sur 'exercice de la libre concurrence
A lintérieur de la Communauté, alors
ue ces agissements ne seraient pas
?ormellement contraires 2 Particle 85 du
traité CEE.

Enfin, le gouvernement frangais invoque
les travaux de la Conférence de Luxem-
bourg sur le brevet communautaire lors
de laquelle I'article 81, paragraphe 1,
aurait été longuement débattu, et notam-
ment la situation de la présente affaire.
Le texte actuel de I'article 81, paragraphe
1, et notamment sa derniere phrase,
résulterait d’une proposition de la répu-
blique fédérale d’Allemagne, qui aurait
regu P'assentiment général, et en particu-
lier celui de la Commission, ainsi qu’en
témoignerait le proces-verbal des tra-
vaux. Par conséquent, de lavis du
gouvernement francais, il aurait été

admis que la «situation sur laquelle la
Cour doit se prononcer aujourd’hui
constitue une situation exceptionnelle,
dérogatoire 2 la regle fixée par larrét
Centrafarm contre Sterling Drug». D’ail-
leurs, ce serait en raison de Paccord sur
le libellé de Ilarticle 81, paragraphe 1,
que la commission pléniére aurait
renoncé 4 Punanimité 2 'adoption d’un
protocole relatif A Papplication différée
de dispositions concernant |’épuisement
de droits attachés aux brevets commu-
nautaires et nationaux.

En conséquence, le gouvernement fran-
gais formule I’avis selon lequel «le droit
communautaire, en raison de son article
36, ne fait pas obstacle a ce que le déten-
teur d’un grevet dans un Etat membre
s'oppose, conformément 2 la législation
nationale applicable, a4 ce que les
produits protégés par ce brevet soient
commercialisés dans cet Etat par d’autres
que lui lorsque ces produits ont été fabri-
qués et commercialisés par lui dans un
autre Etat membre, dont le droit national
ne permet pas que le produit en cause
soit protégé par un brevets.

C — Observations écrites du Royawme-
Uni

Le gouvernement du Royaume-Uni arrive
également 2 la méme conclusion que
Merck. 1l se fonde sur la méme jurispru-
dence développée ci-dessus par la requé-
rante, pour soutenir que la Cour a déve-
loppé une docuwrine communautaire
d’épuisement des droits, en admettant
des dérogations au principe de la libre
circulation des marchandises, au titre de
Particle 36, uniquement dans le cas ol
celles-ci se justifieraient par la protection
de droits qui font Pobjet spécifique de la
propriété industrielle. Reprenant la défi-
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nition donnée par la Cour de lobjet
spécifique du brevet, le gouvernement
britannique insiste sur la notion de
récompense qui constitue, selon lui, «la
ossibilité pour le titulaire du brevet de
ixer le prix de la marchandise brevetée 3
Pabri de la concurrence qui existerait
sans les droits exlusifs conférés par le
brevet». Cette récompense inciterait 3 la
production et A la commercialisation
d’inventions qui bénéficieraient souvent
au consommateur en complétant la
gamme des produits mis i sa disposition.
Or, la raison d’etre d’une doctrine
d’épuisement des droits serait que le titu-
laire d’un brevet ne doit étre admis au
bénéfice d’un monopole qu'une seule
fois. 1l suffirait donc qu’il prenne ainsi sa
récompense dans un seul des Eiats
membres o il est titulaire du brevet lors
de la premidre commercialisation du
produit faite par lui ou avec son autorisa-
ton.

Apres avoir rappelé les exemples d’appli-
cation de la doctrine communautaire de
’épuisement des droits donnés par la
Cour dans les affaires 15/74, 24/67 et
78/70 (woutes les trois précitées), le
gouvernement du Royaume-Uni soutient
que ces exemples ne seraient pas exhaus-
ufs et il esume «qu’il est entierement
compatible, avec la doctrine communau-
taire de [Pépuisement des droits, de
soutenir que, dans les circonstances
exposées par la juridiction néerlandaise,
le breveté peut faire valoir les droits qui
lui sont accordés par la réglementation
nationale pour s’opposer 4 la commercia-
lisation des marcEandises en question»,
L’inverse entrainerait la disparition d’une
partie importante de I'objet spécifique du
brevet qui, ainsi que la Cour I’a reconnu,
serait respecté par les régles communau-
taires sur la libre circulation des
marchandises.
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Ensuite, le gouvernement britannique
invoque, au soutien de sa these, I'article
81 de la Convention communautaire sur
les brevets, mais surtout le proces-verbal
des travaux de la Convention de Luxem-
bourg, desquels il résulterait que la
derniére phrase de larticle 81, para-
graphe 1, aurait été insérée dans la
Convention afin d’étendre le champ
d’application de celle-ci au type de situa-
tion présentement soumis 4 la Cour.

Le gouvernement britannique ajoute
enfin que la protection de la récompense
du titulaire du brevet serait 2 la fois
compatible avec I'application des disposi-
tions du traité en matiére de libre circula-
tion des marchandises et avec les considé-
rations pratiques relatives i I'encourage-
ment des inventions et de leur commer-
cialisation 4 Pintérieur de la Commu-
nauté. En effet, 'absence de récompense
résultant de la réglementation italienne
ne laisserait a 'inventeur qu’un choix qui
pourrait ’entrainer a abangonner comple-
tement le marché italien, ce qui serait
injuste 4 la fois pour le consommateur
italien et pour I'inventeur, seule personne
empéchée en fait de diffuser les
marchandises sur le marché italien. «Ce
genre de situations risque de devenir plus
courant avec Padhésion de la Gréce et
Pentrée éventuelle de PEspagne et du
Portugal dans la Communauté, aucun de
ces pays n’accordant de brevets pour les
produits pharmaceutiques.»

En conséquence, le Royaume-Uni
«considere que les régles du traité rela-
tives 2 la libre circulation des marchan-
dises ne s’opposent pas A ce que le titu-
laire d’un brevet dans un Etat membre
fasse valoir son droit de s’opposer par la
voie judiciaire 4 ce que les produits
protégés par le brevet y soient commer-
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cialisés par d’autres, produits qui
auraient été licitement commercialisés
dans un autre Etat membre dans lequel
les brevets ne sont pas protégés de la
sortex.

D — Observations écrites de la défende-
resse au principal

En ce qui concerne les faits, la défende-
resse aw principal soutient que la société
Merck Sharp & Dohme commercialise-
rait le «Moduretic»s sur les différents

marchés des Etats membres 3 des prix
tres  différents, 4 savoir en prenant

comme référence la base du prix 100 en
république fédérale d’Allemagne, on
obtient au(x)

— Pays-Bas: 140,

— Danemark: 76,
— Belgique: 102,

— Royaume-Uni: 58,
— France: 51,

— Italie: 56.

1. Stephar commence par situer le cas
d’espece dans le cadre de la jurispru-
dence antérieure de la Cour. Estimant
que la présente affaire se situerait entre
les affaires Parke Davis et Sterling Drug,
elle est d’avis que le probléme posé par
cette affaire «n’a effectivement pas
encore été déféré 4 la Cour de justice».
Mais ceci n’exclurait pas que la jurispru-
dence antérieure de la Cour de justice
offrirait, en Pespece au juge national, des
éléments suffisants pour répondre seul
aux questions de droit communautaire
qui se posent. En effet, les affaires DGG
contre Meuo et Sterling Drug indique-
raient que «Merck ne peut pas se préva-
loir de son brevet aux Pays-Bas pour
faire obstacle a Pimportaton de son
produit original en provenance d'Italie».
Stephar se fonde essentiellement sur le
dispositif de Parrét Sterling Drug, qui

laisserait, certes, planer une incertitude
quant A la question de savoir si, lors de
cet arrét, la Cour de justice a envisagé la
situation dans laquelle le titulaire du
brevet requérant dans le pays d’importa-
tion n’a pas de brevet parallele dans le
pays d’origine, mais selon Stephar, cette
éventuelle incertitude serait gommeée
dans le onziéme attendu de la motivation
de cet arrét, ol la Cour aurait déclaré
que l’action du titulaire du brevet «est
justifiée lorsque le produit

— provient d’un Etat membre od il n’est
pas brevetable et

— lorsqu’il a été fabriqué par des tiers
sans le consentement du titulaire du
brevets.

Ceue conjonction de coordination
montrerait qu’en 1974 la Cour de justice
aurait également envisagé le cas qui
s’était présenté dans Paffaire Park Davis
et qu'elle aurait également voulu lui
donner une solution.

Stephar souligne enfin, en ce qui
concerne la jurisprudence de la Cour de
justice, que le juge national lui-méme
aurait constaté que cette jurisprudence
«ne permet, juridiquement, de n’arriver 2
aucune autre conclusion que celle»
mentionnée par Stephar ci-dessus.

2. Stephar est d’avis que P’argumenta-
tion de Merck consisterait i s’appuyer
sur le fait que les produits pharmaceuti-
ques n’étant pas grevetables en Italie,
Merck aurait do commercialiser le
«Moduretic» en Italie en concurrence
avec des tiers, et donc 4 des prix plus
bas. En conséquence, I'objet spécifique
du brevet, qui est de récompenser Peffort
créateur de linventeur, devrait inclure
que Merck puisse faire obstacle 2 la
commercialisation de son produit
original aux Pays-Bas. Il conviendrait, en
toute hypothese, de juger en ce sens
depuis que la Cour constitutionnelle a

2075



ARRET DU 14. 7. 1981 — AFFAIRE 187780

déclaré inconstitutionnel Particle 14 de la
loi nationale.

3. Afin de répondre i cette thése de
Merck, la défenderesse au principal
analyse d’abord les raisons de la disposi-
tion nationale italienne déclarée inconsti-
tutionnelle. Il s’agirait, selon elle, d’un
régime de prix établi par les pouvoirs
publics tendant 2 ce que les produits
pharmaceutiques soient commercialisés 2
des prix raisonnables dans Pintérét de la
santé publique. Or, en cette matiere de
controle des prix, la Cour aurait expressé-
ment déclaré — notamment dans I'af-
faire Sterling Drug — que P’«existence de
tels facteurs dans un Etat membre ne
saurait justifier I'application ou Pintro-
duction par un autre Etat membre de
mesures incompatibles avec la libre circu-
lation des marchandises», en particulier
en matiere de propriété industrielle et
commerciale. Ainsi, selon Stephar, I'in-
tervention des pouvoirs publics italiens
dans le mécanisme des prix ne serait pas
déterminant dans le cas d’espéce, d’au-
tant plus qu'en cette matitre, dans
plusieurs Etats membres, les produits
pharmaceutiques de marque feraient
'objet d’interventions directes ou dégui-
sées des pouvoirs publics.

4. Stephar souligne également que le
titulaice du brevet dispose d’une liberté
de choix. Au titre de cette liberts, il
pourrait trés bien ne pas commercialiser
le produit pour lequel un brevet lui a été
délivré dans un autre Etat membre de la
Communauté. Par conséquent, si I'inven-
teur choisit néanmoins une commerciali-
sation du produit dans un tel Erat
membre, il reconnaitrait de ce fait que le
prix du produit lui donne une rémunéra-
tion raisonnable de son activité inventive.
Il en serait tout autrement si le titulaire
du brevet éuait en fait contraint de mettre
son invention en application dans ledit
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Etat membre. Or, en Italie, il n’existerait
aucune contrainte directe ou indirecte
dont P'inventeur serait I’objet, et ce serait
donc en toute liberté que Merck aurait
décidé de commercialiser le «Moduretic»
en Italie. De toute maniére, Merck joui-
rait d’'un monopole de fait, constitué par
le «know-how» spécial nécessaire pour
fabriquer cette spécialité et obtiendrait
par conséquent la rémunération de son
activité inventive sans en étre empéché
par des tiers.

5. Stephar tient également i faire
remarquer que le fait que Merck prépare
elle-méme le «Moduretic» aux Pays-Bas
n’aurait pas d’incidence sur le libellé de
la question et ne serait pas déterminant
tant que le fabricant néerlandais est le
meme, ou lorsqu’il doit étre mis sur un
pied d’¢galité du point de vue juridique
et/ou du point de vue économique avec
le titulaire néerlandais du brevet, comme
en Pespece.

6. Enfin, Stephar estime que Parrét de
la Cour constitutionnelle italienne consti-
tuerait «un acte législatif». Or, il arrive-
rait fréquemment que le législateur
national  change fondamentalement
d’avis, notamment aussi en matiére de
droit des brevets. Clest ainsi, par
exemple, qu’aux Pays-Bas, il était exclu
de breveter une «substance» jusqu’au 1°
juillet 1978, et ce n'est qu'd cette date
qu'il a été possible de délivrer des brevets
pour des substances. Selon Stephar, «il
serait hardi de dire que, ce faisant, le
législateur néerlandais a refusé pendant
68 ans A 'inventeur ce qui lui revenait de
droit, et qu’il a ainsi maintenu une situa-
tion illégales.

En conclusion, Stephar propose de
répondre i la question déférée par le
président de I’Arrondissementsrechtbank
de Rotterdam «en ce sens que dans les



MERCK / STEPHAR ET EXLER

circonstances qu'il a décrites, nonobstant
les dispositions de Particle 36, les regles
figurant dans le traité CEE et concernant
la libre circulation des marchandises font
obstacle i ce que le titulaire d’un brevet
se prévale des droits attachés au brevet,
au titre de la législation nationale».

E — Observations écrites de la Commis-
sion

La Commission partage dans les grandes
lignes Iavis de la détenderesse au prin-
cipal.

1. La Commission rappelle tout d’abord
la jurisprudence relative 2 la relation
entre le droit national des brevets et les
articles 30 et 36. Bien que la situation a
la base du présent litige ait déji fait
Pobjet d’une procédure préjudicielle dans
le cadre de Paffaire 24/67, Parrét rendu
par la Cour dans cette affaire n’offrirait
pas «de réel point de repére pour ce qui
est de la réponse i donner i la question
posée dans la présente affaire» concer-
nant le cas dans lequel le produit phar-
maceutique a été mis en circulation en
Italie par le détenteur du brevet alors
que, dans laffaire 24/67, le produit en
question avait été fabriqué et mis en
circulation en Italie, sans Pautorisation
du détenteur du brevet dans les autres
Etats membres. Quant a Paffaire 78/70,
bien que portant sur un cas analogue,
elle concernait cependant un droit de
propriété industrielle voisin du droit
d’auteur et non le droit de brevet.

L'affaire la plus importante, selon la
Commission, serait ’affaire 15/74 Ster-
ling Drug. Les principes de base suivis
par la Cour pour ce qui est de la relation
entre les regles du traité relatives 2 la

libre circulation des marchandises et le
droit national des brevets, y seraient
indiqués aux attendus 4 2 12. Il en
ressortirait que «méme si Particle 36
comporte une exception 2 linterdiction
de Particle 30, pour ce qui est, entre
autres, du droit de propriété industrielle,
seules sont admises les atteintes 3 la libre
circulation des marchandises qui se justi-
fient par la sauvegarde des droits qui
constituent Pobjet spécifique de cette
propriétés. Or, une entrave i la libre
circulation des marchandises, en cette
matiére, ne pourrait se justifier que si la
protection en question était invoquée

contre un produit en provenance d’un
Etat membre ou il n’est pas brevetable, et

aurait été fabriqué par des tiers sans le
consentement du titulaire du brevet. En
revanche, la dérogation au principe de la
libre circulation des marchandises ne
serait pas justifiée, lorsque le produit a
été écoulé licitement sur le marché de
PEtat membre d’od il est importé par le
titulaire lui-méme ou avec son consente-
ment, notamment dans le cas d’un titu-
laire de brevets paralleles.

2. Selon la Commission, cette jurispru-
dence contiendrait «certains éléments de
référence importants pour la solution du
probléme posé», dont le principal serait
la libre circulation des marchandises.
Pour répondre a la question posée, il
conviendrait tout d’abord de noter, selon
la Commission, que le territoire &
prendre en considération, pour ce qui est
de la premiére mise en circulation, serait,
non pas le territoire national, mais celui
de ’ensemble du marché commun, vu le
principe de la libre circulation des
marchandises. Dans ces conditions «des
que le produit protégé par un brevet est
mis en circulation pour la premieére fois
dans la Communauté par le détenteur du
brevet lui-méme ou avec le consentement
de celui-ci, le droit du détenteur du
brevet est &puisé et il n’est plus possible
d’empécher I'importation et la commer-
cialisation du produit en question dans
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un autre Etat membre en invoquant le
droit de brevet». Ce serait également
dans ce sens qu'il conviendrait d’inter-
préter Pattendu 11 de I’arrée 15/74. Cet
attendu poserait le principe général selon
lequel la dérogation i la libre circulation
serait injustifiée aussi bien dans Phypo-
these o le détenteur du brevet met le
roduit en circulation dans un pays od il
généficiait de la protection d’un brevet
que dans Phypothése od il met ledit
produit en circulation dans un pays ou il
ne bénéficiait pas d’une telle protection.
La présence du dernier morceau de
phrase: «notamment dans le cas d’un
titulaire de brevet parallele», du fait du
mot «notamment», montrerait qu’il s’agit
simplement d’un cas concret particulier
d’application du principe général énoncé.

Certes, on pourrait éventuellement faire
valoir que cette conclusion ne serait pas
conforme i lidée selon laquelle Ila
protection de droits constituerait I'objet
spécifique du droit de brevet, mais 2
condition de ranger parmi ces droits, la
réalisation de profits de monopoles au
titre de récompense de Peffort créatif de
Pinventeur. Or, dans son avis du 26
septembre 1975 concernant le projet de
convention relatif aux brevets européens
pour le marché commun (JO L 261 du 9.
10. 1975, p. 26), la Commission avait
déja déclaré que «le droit des brevets ne
arantit toutetois pas au breveté un béné-
ice supérieur a celui qui résulte du prix
du marché. Le titulaire du brevet se voit
seulement reconnaitre pendant un certain
délai le droit exclusif d’interdire a
uiconque de fabriquer ou de mettre
ans le commerce I'objet de son inven-
tionn,

Selon la Commission, ce point de vue
aurait été repris par les Etats membres et
inscrit 3 Iarticle 81, paragraphe 1, de la
convention sur le brevet communautaire,
qui n’établirait pas de distinction entre le
cas dans lequel le produit a été mis en
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circulation dans un pays ne prévoyant
pas de brevet et celui dans lequel il a été
mis en circulation dans un pays offrant la
protection d’un brevet. La dernitre
phrase de cet article 81, paragraphe 1,
qui serait un compromis politique, aurait
&é justifiée, selon les Etats membres, par
le fait que, «dans certains cas, il pourrait
étre injuste d’6ter au détenteur du brevet
le droit d’interdire les importations i
partir d’un Etat membre n’offrant pas la
protection d'un brevet». Selon la
Commission, «les Etats membres n’au-
raient pas avancé d’arguments en faveur
de la these selon laquelle, dans un cas
comme la présente espéce, des intéréts
particuliers des détenteurs de brevet
pourraient permettre de conclure qu'il
serait incompatible avec les principes
généraux mentionnés que le détenteur du
brevet ne puisse pas fatre valoir son droit
d’interdiction».

La Commission répete qu’a son avis il
importe peu, pour résoudre le probléme
posé dans la présente affaire, de savoir si
le produit en question a été mis en circu-
lauon par le détenteur du brevet ou avec
son consentement, soit dans un pays ol
il est impossible de protéger ledit produit
par un brevet, soit dans un pays ol une
telle protection est possible.

En conséquence, elle propose de
répondre A la question posée comme
suit: -

«L’exercice par le détenteur de brevet du
droit qui lut a été conféré par la législa-
tion d’un Etat membre de s’opposer juri-
diquement & la mise en circulation par
des tiers dans ledit Etat de produits

rotégés par le brevet qui, dans un autre

tat membre o ils ne sont pas breveta-
bles, ont été commercialisés par le déten-
teur du brevet ou avec l'autorisation de
celui-ci, serait incompatible avec les
régles du traité CEE concernant la libre
circulation des marchandises dans le
marché communs.
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III — Procédure orale

La société Merck & Co., partie deman-
deresse au principal, représentée par M*
T. Schaper, avocat 4 La Haye, la société
Stephar, défenderesse au principal, repré-
sentée par M* Den Hertog, avocat 4 La
Haye, le gouvernement du Royaume-
Uni, représenté par M™ G. Dagtoglou,

en tant qu'agent et par M® R. Jacob,
avocat, et la Commussion, représentée
par M. Wigenbaur, en qualité d’agent,
assisté de M. Van Rijn, ont été entendus
en leurs observations orales et en leurs
réponses aux questions posées par la
Cour 2 'audience du 7 avril 1981.

L’avocat général a présenté ses conclu-
sions A ’audience du 3 juin 1981.

En droit

Par jugement du 2 juillet 1980, parvenu 2 la Cour le 15 septembre 1980, le
président de I'Arrondissementsrechtbank de Rotterdam a posé, en vertu de
Particle 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative au rapport
entre les dispositions dudit traité concernant la libre circulation des marchan-
dises et en particulier I’article 36 et la protection assurée par une législation
nationale 2 la propriété industrielle et commerciale.

Le président de I’Arrondissementsrechtbank, dans le jugement de renvoi, a
précisé ainsi les éléments de fait et de droit national constituant le cadre de la
question posée:

— la société Merck est détentrice de deux brevets néerlandais qui protegent
un médicament — le Moduretic — ainsi que ses procédés de fabrication
et en vertu desquels, selon la législation néerlandaise, elle peut s’opposer,
par voie de droit, 3 ce que le produit protégé y soit commercialisé par
d’autres personnes, lors méme que ce produit a été commercialisé dans
un autre Etat membre par le titulaire du brevet ou avec I'autorisation de
celui-ci;

— cette société commercialise ce médicament en Italie ou elle n’a pu le faire
breveter du fait que, 2 la date o0 ce médicament a été vendu en Italie, la
loi italienne sur les brevets (RD 29 juin 1939 n° 1127) — déclarée ulté-
rieurement inconstitutionnelle par arrét du 20 mars 1978 de la Cour cons-
titutionnelle d’Italie — interdisait 'octroi de brevets au titre de médica-
ments et de leurs procédés de fabrication;

2079



ARRET DU 14. 7. 1981 — AFFAIRE 187/80

— la société Stephar importe d’Italie aux Pays-Bas ledit médicament et I’y
commercialise en concurrence avec Merck.

C’est au vu de ces éléments que le juge a posé la question de savoir si, dans
Phypothese envisagée, les régles générales du traité en matiere de libre circu-
lation des marchandises — nonobstant les dispositions de Particle 36 — empe-
chent le titulaire du brevet qui vend un médicament protégé par ce brevet
dans un Etat membre (Pays-Bas) de s’opposer — ainsi que la législation
nationale de cet Etat membre le lui permet — 2 ce que ce méme médicament
vendu par lui-méme librement dans un autre Etat membre (ltalie) o la
protection par brevet n’existe pas, soit importé de cet autre Etat membre et

commercialisé par d’autres personnes dans le premier Etat membre
(Pays-Bas).

Pour aborder I’examen de cette question, les parties 2 l'instance ont
commencé par souligner que la Cour avait déja précisé dans son arrét du
31. 10. 1974 (Sterling Drug, 15/74, Recueil, p. 1147) que larticle 36 du
traité en tant qu’il apporte une exception, pour des raisons de protection de
la propriété industrielle et commerciale, 4 I'un des principes fondamentaux
du marché commun, n’admet cependant cette dérogation que dans la mesure
ou elle est justifiée pour sauvegarder des droits qui constituent I'objet spéci-
fique de cette propriété, lequel en matiere de brevet «est notamment d’as-
surer au titulaire, afin de récompenser ’effort créateur de I'inventeur, le droit
exclusif d’utiliser une invention en vue de la fabrication et de la premiere
mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par I'octroi
de licences 2 des tiers, ainsi que le droit de s’opposer 4 toute contrefagon».

Dans ce méme arrét, la Cour a déclaré qu’un obstacle a la libre circulation
peut se justifier par des raisons de protection de la propriété industrielle
lorsque cette protection est invoquée contre un produit en provenance d’un
Etat membre ou il n’est pas brevetable et a été fabriqué par des tiers sans le
consentement du titulaire du brevet.
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Les parties sont d’accord sur le fait qu’en 'occurrence la situation A prendre
en considération est différente de celle qui fait 'objet de cette jurisprudence
puisque, si 'on est bien en présence d’un Etat membre od le produit en cause
n’est pas brevetable, par contre, ledit produit n’a pas été commercialisé par
des tiers, mais par le détenteur du brevet et fabricant dudit produit lui-méme;
toutefois, elles ont tiré de cette constatation des conclusions opposées.

La société Stephar et la Commission en tirent la conséquence que le titulaire
du brevet ayant lui-méme mis librement en circulation le produit en cause
dans un Etat membre od il n’est pas brevetable, I'importation de ces
marchandises vers I’Etat membre ol le produit est protégé ne peut pas étre
interdite, puisque le titulaire du brevet ’a mis en circulation librement et
volontairement.

En revanche, la société Merck, appuyée par le gouvernement frangais et le
gouvernement du Royaume-Uni, soutient que le but du brevet, qui est la
récompense de I'inventeur, ne serait pas garanti, étant donné que, le droit de
brevet n’étant pas reconnu par la loi dans le pays ou le détenteur du brevet a
commercialisé son produit, ledit détenteur ne pourrait pas recevoir la récom-
pense de son effort créateur puisqu’il n’y bénéficierait pas du monopole de
premiére mise en circulation.

En présence de ces opinions contradictoires, il y a lieu de préciser qu’il
découle de la définition de P’objet spécifique du brevet — ci-dessus rappelée
— que la substance du droit de brevet réside essentiellement dans I'octroi 2
I'inventeur d’un droit exclusif de premiére mise en circulation du produit.

Ce droit de premiére mise en circulation, en lui réservant le monopole d’ex-
ploitation de son produit, permet i I'inventeur d’obtenir la récompense de
son effort créateur sans cependant lui garantir en toutes circonstances I’ob-
tention de celle-ci.
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Il appartient en effet au titulaire du brevet de décider, en toute connaissance
de cause, des conditions dans lesquelles il commercialise son produit, y
compris la possibilité de Pécouler dans un Etat membre od la protection par
brevet n’existe pas légalement pour le produit en cause. §’il en décide ainsi, il
doit alors accepter les conséquences de son choix en ce qui concerne la libre
circulation du produit 2 P'intérieur du marché commun, principe fondamental
qui fait partie des données juridiques et économiques dont le détenteur du
brevet doit tenir compte pour déterminer les modalités d’application de son
droit d’exclusivité.

Cette constatation est d’ailleurs confortée par la jurisprudence de la Cour
dans les arréts du 22 juin 1976 (Terrapin, 119/75, Recueil, p. 1039) et du
20 janvier 1981 (Musik-Vertrieb Membran et K-Tel, 55 et 57/80, non
encore publié) en ce sens que «le titulaire d’un droit de propriété industrielle
et commerciale protégé par la législation d’un Etat membre ne saurait invo-
quer cette législation pour s’opposer 4 I'importation d’un produit qui a été
écoulé licitement sur le marché d’un autre Etat membre par le titulaire de ce
droit lui-méme ou avec son consentement».

Dans ces conditions, permettre 3 I'inventeur ou 3 ses ayants droit de se
prévaloir du brevet qu'ils détiennent dans un premier Etat membre pour s’op-
poser 3 Pimportation du produit commercialisé librement par eux dans un
autre Etat membre ou ce produit n’était pas brevetable, entrainerait un cloi-
sonnement des marchés nationaux contraire aux objectifs du traité.

Il y a donc lieu de répondre 2 la question posée que les régles contenues dans
le traité CEE concernant la libre circulation des marchandises, les disposi-
tions de larticle 36 comprises, doivent étre interprétées en ce sens qu’elles
s'opposent 4 ce que le détenteur d’un brevet au titre d’'un médicament qui
vend ce médicament dans un premier Etat membre ol la_protection par
brevet existe, puis le commercialise lui-méme dans un autre Etat membre ot
cette protection n’existe pas, puisse faire usage du droit que lui confére la
législation du premier Etat membre d’interdire la commercialisation dans cet
Etat dudit produit importé de I'autre Etat membre.
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Sur les dépens

Les frais exposés par le gouvernement frangais, le gouvernement du
Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont
soumis des observations a la Cour, ne peuvent faire objet d’un rembourse-
ment. La procédure revétant, 3 ’égard des parties au principal, le caractére
d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci
de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question a elle soumise par le président de ’Arrondissements-
rechtbank de Rotterdam par jugement du 2 juillet 1980, enregistré a la Cour
le 15 septembre 1980, dit pour droit:

Les régles contenues dans le traité CEE concernant la libre circulation
des marchandises, les dispositions de l'article 36 comprises, doivent &tre
interprétées en ce sens qu'elles sopposent 4 ce que le détenteur d'un
brevet au titre d’'un médicament qui vend ce médicament dans un
premier Etat membre ou la protection par brevet existe, puis le commer-
cialise lui-méme dans un autre Etat membre od cette protection n’existe

as, puisse faire usage du droit que lui confére la législation du premier

tat membre d’interdire la commercialisation dans cet Etat dudit produit
importé de 'autre Etat membre.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O’Keeffe

Touffait Due Everling Chloros

Ainsi prononcé en audience publique 4 Luxembourg le 14 juillet 1981.

Le greffier Le président
A. Van Houtte J. Mertens de Wilmars
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