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Die Bestimmungen des EWG-Vertrags
iiber den freien Warenverkehr einschliefi-
lich des Artikels 36 sind also dahin aus-
zulegen, dafl sie es dem Inhaber eines
Patents fiir ein Arzneimittel, der dieses
Erzeugnis in einem ersten Mitgliedstaat,
in dem Patentschutz besteht, verkauft

gliedstaat, in dem dieser Schutz nicht be-
steht, selbst in den Verkehr bringt, nicht
erlauben, von dem ihm nach den Rechts-
vorschriften des ersten Mitgliedstaats ver-
liechenen Recht Gebrauch zu machen, in
diesem Staat den Vertrieb des aus dem
anderen Mitgliedstaat eingefiihrten Er-

und es sodann in einem anderen Mit- zeugnisses zu verbieten.

In der Rechtssache 187/80

betreffend das dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom
Prisidenten der Arrondissementsrechtbank Rotterdam in dem vor diesem
anhingigen Rechtsstreit

MErck & Co. INc.,, Rahway, New Jersey, Vereinigte Staaten von Amerika,
gegen

1. SterHAR BV, Rotterdam,

2. PerrUs STEPHANUS EXLER, Capelle aan den IJssel,

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung iiber die Auslegung der Bestim-

mungen des EWG-Vertrags iiber den freien Warenverkehr, insbesondere des

Artikels 36, in bezug auf das Patentrecht

erldflc

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Prisidenten J. Mertens de Wilmars, der Kammerpri-
sidenten P. Pescatore, Mackenzie Stuart und T. Koopmans, der Richter
A. O’Keeffe, A. Touffait, O. Due, U. Everling und A. Chloros,

Generalanwalt: G. Reischl
Kanzler: A. Van Houtte

folgendes
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URTEIL

Tatbestand

Der Sachverhalt, der Verfahrensablauf
und die nach Artikel 20 des Protokolls
iiber die Satzung des Gerichtshofes der
EWG eingereichten Erkldrungen lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

I — Sachverhalt und Verfahren

Die Kligerin des Ausgangsverfahrens,
die Gesellschaft Merck & Co. Inc. — im
folgenden: Merck —, produziert und
vertreibt in simtichen Mitgliedstaaten
ein unter dem Namen ,,Moduretik® be-
kanntes Arzneimittel, das hauptsichlich
zur Behandlung des Bluthochdrucks be-
stummt ist. Sie besitzt Patente fir dieses
Arzneimittel in allen Mitgliedstaaten mit
Ausnahme von Luxemburg und Italien
und fiir das Verfahren zu seiner Herstel-
lung in allen Mitgliedstaaten mit Aus-
nahme von Luxemburg, Italien, Dine-
mark und der Bundesrepublik Deutsch-
land.

In den Niederlanden ist Merck eingetra-
gene Inhaberin der niederlindischen Pa-
tente Nr. 138819 vom 18. September
1973 und Nr. 142413 vom 18. Oktober
1974, Das zweite Patent schiitzt Arznei-
mittel mit harntreibender, das heifit die
Urinausscheidung erhdhender Wirkung
sowie die Verfahren zur Herstellung die-
ser Arzneimittel, wihrend das erste Pa-
tent auf einer spiteren Entdeckung be-
ruht und ein Kombinationspriparat mit
harntreibender Wirkung sowie ein Ver-
fahren zu seiner Herstellung in Form
einer Dosierungseinheit schiitzt, in der
kombiniert sind

1. ein durch das andere Patent, Nr.
142413, geschiltztes Priaparat mit

2. einem anderen Priparat mit harntrei-
bender Wirkung, das bereits vorher
bekannt war, nimlich Hydrochloro-
thiazid.

Da also das durch das Patent Nr. 142413
geschiitzte Erzeugnis Bestandteil des
durch das Patent Nr. 138819 geschiitzten
Priparats ist, verletzen Handlungen,
durch die dieses letztgenannte Patent
verletzt wird, automatisch immer auch
das andere Patent.

Merck hat vor dem vorlegenden Richter
ausdriicklich erklirt — und dies ist von
der Gesellschaft Stephar, der Beklagten
des Ausgangsverfahrens, nicht bestritten
worden —, dafl sie das Erzeugnis ,,Mo-
duretik* in den Niederlanden herstelle
und daf diese Herstellung im Werk ihrer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft
Merck, Sharp & Dohme BV, Haarlem,
erfolge.

Merck produziert ihr pharmazeutisches
Erzeugnis auch in Italien, hat jedoch in
diesem Land kein Patent erhalten kén-
nen, da es am 3. Qktober 1962 — seit-
dem das Priorititsrecht besteht — nach
Artikel 14 Absatz 1 des italienischen
Patentgesetzes (R.D. Nr. 1127 vom
29. Juni 1939) nicht méglich war, dort
Patente fiir Arzneimittel und die Verfah-
ren zu ihrer Herstellung zu erhalten.
Dieser Artikel wurde spiter durch Urteil
der italienischen Corte costituzionale
vom 20. Mirz 1978 fiir verfassungswid-
rig und somit unanwendbar erklirt, so
dafl man seit diesem Zeitpunkt in Italien
Arzneimittel und die Verfahren zu ihrer
Herstellung  patentieren lassen kann.
Nach Erlafl dieser Entscheidung konnte
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Merck gleichwohl kein Patent erhalten,
was damit begriindet wurde, dafl das Er-
zeugnis nicht mehr die gesetzlichen Vor-
aussetzungen der Neuheit erfiille, von
der die Patentfihigkeit abhingig sei.
Dies ist zweifellos einer der Griinde,
weshalb das Arzneimiuel in Italien zu
einem niedrigeren Preis verkauft wird als
in den Niederlanden.

Die Gesellschaft Stephar BV, deren Ti-
tigkeit unter anderem in der Einfuhr
pharmazeutischer Erzeugnisse besteht,
fihrt das ,,Moduretik aus Italien ein
und verkauft es auf dem niederlin-
dischen Markt zu niedrigeren als den
von Merck berechneten Preisen weiter.

Merck erhob vor dem Prisidenten der
Arrondissementsrechtbank  Rotterdam
gegen Stephar und ihren Direktor wegen
Verletzung ihrer Patente Klage im abge-
kiirzten Verfahren aufgrund von Artikel
30 des niederlindischen Patentgesetzes
(Rijksoctrooiwet) — wonach der Inhaber
eines Patents das ausschliefiliche Recht
hat, das patentgeschiitzte Erzeugnis her-
zustellen, zu gebrauchen, zu verkaufen,
zu vermieten oder sonst in den Verkehr
zu bringen —, ,,aufler wenn und soweit
diese Erzeugnisse vorher von Merck
selbst oder mit ihrer Zustimmung in
einem anderen Mitgliedstaat der Ge-
meinschaft in den Verkehr gebracht wor-
den sind, in dem Merck Patente besitzt®,
die den genannten niederlindischen Pa-
tenten entsprechen.

Merck beruft sich in ihrer Klage auf
simtliche vorerwihnten Umstinde und
auflerdem darauf, dafl sie ihre Erzeug-
nisse und die Verfahren zu deren Her-
stellung in Italien nicht habe patentieren
lassen konnen. Diese letztgenannte
These wird von den Beklagten bestritten
und hat den Prisidenten der Arrondisse-
mentsrechtbank Rotterdam dazu veran-
lafle, am 2. Juli 1980 ein Urteil zu erlas-
sen, mit dem er dem Gerichtshof fol-
gende Frage vorlegt:
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»»Angenommen, dafl

1. ein Unternehmen Inhaber eines Pa-
tents in einem Mitgliedstaat der Euro-
piischen Gemeinschaften fiir ein Arz-
neimittel und Verfahren zu seiner
Herstellung ist,

2. dieses Arzneimittel von dem Unter-
nehmen oder mit seiner Zustimmung
in Italien in den Verkehr gebracht
worden ist, wo dieses Unternehmen
fur das Arzneimittel von Rechts we-
gen aufgrund des (spiter durch Utteil
der italienischen Corte costituzionale
vom 20. Mirz 1978 fiir verfassungs-
widrig erklirten) Artikels 14 Absatz 1
der italienischen Patentverordnung
(R.D. Nr. 1127 vom 29. Juni 1939),
der die Patenterteilung fiir Arzneimit-
tel und Verfahren zu ihrer Herstel-
lung untersagte, kein Patent erhalten
konnte,

3. ein Dritter das unter 2 genannte Arz-
neimittel aus Italien in den unter 1 ge-
nannten Mitgliedstaat einfithrt und
dort vertreibt und

4. die Patentvorschriften in dem letztge-
nannten Land dem Patentinhaber das
Recht verleihen, sich mit rechtlichen
Mafinahmen dagegen zu wehren, dafl
dort durch das Patent geschiitzte Er-
zeugnisse von anderen in den Verkehr
gebracht werden, auch wenn sie vor-
her in einem anderen Land vom Pa-
tentinhaber oder mit seiner Zustim-
mung rechtmiBig in den Verkehr ge-
bracht worden sind,

verhindern dann die Bestimmungen des
EWG-Vertrags iiber den freien Waren-
verkehr ungeachtet des Artikels 36, daf
der Patentinhaber von dem oben unter 4
genannten Recht Gebrauch mache?“

Das Vorlageurteil ist am 15. September
1980 in der Kanzlei des Gerichtshofes
eingetragen worden.
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Nach Artikel 20 der Satzung des Ge-
richtshofes der Europiischen Gemein-
schaften haben schriftliche Erklirungen
eingereicht am 21. November 1980 die
Kommission der Europiischen Gemein-
schaften, vertreten durch ihren Rechtsbe-
rater Rolf Wigenbaur als Bevollmichtig-
ten, unterstiitzt durch das Mitglied ihres
Juristischen Dienstes Thomas Van Rijn,
am 2. Dezember 1980 die Stephar BV
vertreten durch Rechtsanwalt Den Her-
tog, zugelassen beim Hoge Raad der
Niederlande, am 4. Dezember 1980 die
franzésische Regierung, vertreten durch
Herrn Thierry Le Roy als Bevollmichtig-
ten, am 11. Dezember 1980 die Regie-
rung des Vereinigten K&nigreichs, ver-
treten durch Frau G. Dagtoglou, Trea-
sury Solicitor’s Department, als Bevoll-
michtigte, und am 30. Dezember 1980
die Merck & Co. Inc., vertreten durch
Rechtsanwalt T. Schaper, Den Haag.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Be-
richterstatters nach Anhdrung des Gene-
ralanwalts beschlossen, die miindliche
Verhandlung ohne vorherige Beweisauf-
nahme zu erdffnen; er hat jedoch die
Kommission aufgefordert, ihm simtliche
Dokumente in bezug auf Artikel 81 Ab-
satz 1 des Gemeinschaftspatentiiberein-
kommens, insbesondere den Vorschlag
der Bundesrepublik Deutschland und das
Protokoll der Luxemburger Konferenz
iber das Gemeinschaftspatent, vorzule-
gen.

II — Nach Artikel 20 der Sat-
zung des Gerichtshofes ein-
gereichte schriftliche Erkl4-
rungen

A — Erklirungen der Kligerin des Aus-
gangsverfabrens

Die Kligerin des Ausgangsverfabrens un-
tersucht zunichst die niederlindischen
Rechtsvorschriften, insbesondere Artikel

30 des nationalen Patentgesetzes (Rijks-
octrooiwet), und die Rechtsprechung des
Hoge Raad. Sie schliefit daraus, dafl im
nationalen niederlindischen Recht der
Patentinhaber sein Recht nicht durch das
Inverkehrbringen seines Erzeugnisses in
einem anderen Land erschopft habe,
wenn er dort ein Parallelpatent besitze
und -— a fortiori — wenn er in diesem
anderen Land nach den dort geltenden
Patentvorschriften kein Patent erhalten
kénne.

Merck untersucht sodann das einschli-
gige italienische Patentrecht. Sie weist in
erster Linie darauf hin, dafl zu der Zeit,
als fiur die beiden Erfindungen von
Merck Patentanmeldungen hitten abge-
geben werden konnen, die Arzneimittel
in Italien nicht hitten patentiert werden
konnen; erst seit dem 20. Mirz 1978 —
dem Zeitpunke des Erlasses des Urteils
der italienischen Corte costituzionale,
mit dem Artikel 14 Absatz 1 des italie-
nischen Patentgesetzes fiir verfassungs-
widrig erklirt worden sei — seien in Ita-
lien die Arzneimitte! und die Verfahren
zu ithrer Herstelluny nicht mehr von der
Patenterteilung ausgnommen. Doch sei
es ihr, so trigt Mer:k vor, wegen Feh-
lens der dufleren Neuheit ihres Arznei-
mittels ,,Moduretik® nicht mehr méglich,
fur dieses Arzneimittel ein Patent zu er-
langen. Zwar gebe es zwei italienische
Entwiirfe fiir ein Ubergangsgesetz, die es
Merck moglicherweise erlaubten, die Er-
teilung eines Patents fiir ihr Arzneimittel
zu beantragen; diese Méglichkeit fiir
Merck, doch noch italienische Patente
zu erhalten, habe jedoch keine Bedeu-
tung fiir das vorliegende Verfahren, weil
solche Patente rechtlich keine Riickwir-
kung haben kénnten und weil es, da Ita-
lien das Ubergangsgesetz, das die Paten-
tierung der Erfindungen von Merck er-
mdgliche, jedenfalls noch nicht erlassen
habe, vorliufig noch immer zutreffe, dafl
Stephar das Arzneimittel ,,Moduretik*
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aus Italien einfilhre, wo es von Merck
ohne Patentschutz in den Verkehr ge-
bracht werde. Nach diesen Voriiberle-
gungen stellt Merck das Schema ihrer
Ausfithrungen iiber die Auslegung von
Artikel 36 auf diesem Gebiet dar. Sie
wolle zeigen,

1. dafl ihre Klage gegen die Einfuhren
durch Stephar zum Schutze des ge-
werblichen und kommerziellen Eigen-
tums gerechtfertigt sei, und sich dabei
stiitzen auf

a) den Unterschied zwischen den
niederlindischen und den italieni-
schen Patentvorschriften in bezug
auf die Patentierbarkeit von Arz-
neimitteln,

b) den spezifischen Gegenstand ihrer
Patentrechte in den Niederlanden,

2. dafl diese Klage kein Mittel zur will-
kiirlichen Diskriminierung oder eine
verschleierte Beschrinkung des Han-
dels zwischen den Mitgliedstaaten
darstelle.

1. a) Der Unterschied zwischen den
niederlindischen und den italieni-
schen Patentvorschriften in bezug
auf die Patentierbarkeit von Arz-
neimitteln

Merck beruft sich auf Randnr. 8 der
Entscheidungsgriinde des Urteils vom
20. Februar 1979 in der Rechtssache
120/78 (Rewe, Slg. 1979, 649), auf
Randnr. 6 der Entscheidungsgriinde des
Urteils vom 26. Juni 1980 in der Rechts-
sache 788/79 (Gilli, noch nicht versffent-
licht) sowie auf die Mitteilung der Kom-
mission iiber die Auswirkungen des Ur-
teils des Europiischen Gerichtshofes vom
20. Februar 1979 in der Rechtssache
120/78 (,,Cassis de Dijon*) (ABL. C 256
vom 3. 10. 1980, S. 2) und trigt vor,
nach Auffassung des Gerichtshofes kénn-
ten Hemmnisse, die sich aus den Unter-
schieden der Handelsregelungen und der
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technischen Vorschriften ergiben, nur
hingenommen werden, wenn diese Rege-
lungen notwendig seien, um zwingenden
Erfordernissen gerecht zu werden. Diese
Rechtsprechung des Gerichtshofes sei,
wenn nicht unmittelbar, so doch jeden-
falls entsprechend auf die Unterschiede
zwischen den Patentgesetzen der Mit-
gliedstaaten anwendbar. Als Bestandteil
des gewerblichen und kommerziellen
Eigentums, dessen Schutz in Artikel 36
ausdriicklich erwihnt sei, dirfe das Pa-
tentrecht nicht strengeren Kriterien un-
terliegen als denen der Billigkeit und der
VerhiltnismiBigkeit, die nach einer un-
geschriebenen ,,rule of reason® auf nicht
in Artikel 36 genannten Gebieten, wie
zum Beispiel dem der wirksamen steuer-
lichen Kontrolle und des Verbraucher-
schutzes, gilten. Unter Hinweis darauf,
dafl der Gerichtishof in seinem Urteil
vom 16. Dezember 1980 in der Rechts-
sache 27/80 (Fietje, noch nicht versffent-
licht) die Ansicht vertreten habe, daff es
fir einen wirksamen Schutz der Ver-
braucher erforderlich sein kénne, von
Artikel 30 abweichende Mafinahmen zu
erlassen, trigt Merck vor, diese Recht-
sprechung miisse auf den vorliegenden
Fall angewandt werden, in dem es ent-
schieden erforderlich sei, einen wirksa-
men Schutz des gewerblichen und kom-
merziellen Eigentums zu gewihrleisten,
zumal dieser in Artikel 36 ausdriicklich
erwihnt sei.

Merck wolle nachweisen, dafl der Unter-
schied zwischen den italienischen und
den niederlindischen Rechtsvorschriften,
auf den sie sich berufe, notwendig sei,
um zwingenden Erfordernissen gerecht
zu werden und um einen wirksamen
Schutz des gewerblichen und kommer-
ziellen Eigentums zu gewihrleisten. Die-
ser Unterschied entspreche nimlich den
vom Gerichtshof in den vorerwihnten
Urteilen aufgestellten Kriterien, Merck
wolle auflerdem unter Bezugnahme auf
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die genannte Miuteilung der Kommission
nachweisen, dafl im vorliegenden Fall
nicht die Niederlande den italienischen
Rechtsvorschriften  Rechnung  tragen
miiffiten, sondern der italienische Gesetz-
geber die Kriterien des Patentschutzes in
den Niederlanden beachten miisse, da
diese Kriterien in allen Mitgliedstaaten
anwendbar seien und in den italienischen
Patenwvorschriften, jedenfalls was die
Arzneimittel und die Verfahren zu ihrer
Herstellung angehe, die Mittel zur Errei-
chung des angestrebten gesetzlichen
Ziels, nimlich des Patentschutzes, nicht
nur unzureichend seien, sondern iiber-
haupt fehlten. Daher sei der insoweit im
niederlindischen Gesetz bestehende Un-
terschied ,,notwendig® und ,,nicht unver-
hiltnismifig”, er diene einem allgemei-
nen Interesse, das hinreichend zwingend
sei, um gemifl Artikel 36 eine Ausnahme

von Artikel 30 zu rechtfertigen, und er

sei wesentlich oder stelle ,,das angemes-
senste Mittel dar, um den Patentschutz
zu gewihrleisten. Zur Stiitzung dieser
These untersucht Merck ausfithrlich die
Griinde des Urteils der italienischen
Corte costituzionale vom 20. Mirz 1978.
Sie ist der Ansicht, dafl diese im wesent-
lichen darauf hinausliefen, dafl der italie-
nische Gesetzgeber in Verzug sei, daff
nach den heutigen Erkenntnissen fiir die
Nichtpatentierbarkeit von Arzneimitteln
keine einzige rationale Basis bestehe, dafl
diese mit verschiedenen verfassungsrecht-
lichen Grundsitzen, darunter der Férde-
rung der wissenschaftlichen und tech-
nischen Forschung durch die Republik,
unvereinbar sei und dafl diese Nichtpa-
tentierbarkeit auch nicht mit den Bezie-
hungen Italiens zu den anderen Mit-
gliedstaaten der EWG in Einklang stehe.

Merck weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, daf sich die Unvereinbarkeit
mit den verschiedenen verfassungsrecht-
lichen Grundsitzen jedesmal aus einer
und derselben Ungerechtigkeit ergebe,

nimlich aus dem Fehlen einer Erfinder-
vergiitung zum Ausgleich der For-
schungskosten. Sie leitet schliefllich aus
den Griinden der italienischen Corte
costituzionale eine Reihe von Folge-
rungen ab:

— Fiir ein ordnungsgemifles Funktio-
nieren des gemeinschaftlichen Mark-
tes der EWG miisse Italien im vorlie-
genden Fall den ,,berechtigten Inter-
essen der anderen Mitgliedstaaten®
Rechnung tragen;

— ein solches Verhalten entspreche den
Regeln der Harmonisierung, wie sie
mit dem kinftigen Gemeinschaftspa-
tent aufgrund des Luxemburger
Ubereinkommens von 1975 ange-
strebt sei;

— die Nichtpatentierbarkeit in Italien
sel unverhilenismifig;

— das Patentgesetz in den Niederlanden
und die darauf gestiitzte Klage von
Merck seien hingegen gerade nicht
unvereinbar mit dem Grundsatz der
Verhiltnismifligkeit;

— der Unterschied zwischen den beiden
nationalen Gesetzen miisse also hin-
genommen werden, weil er ,,notwen-
dig™ sei, um ,,zwingenden Erforder-
nissen” gerecht zu werden oder um
einen ,,wirksamen Schutz des ge-
werblichen Eigentums zu gewihr-
leisten;

— die Klage von Merck sei also ,,ange-
messen” und ,,nicht unverhiltnis-
miflig®, sie sei ,,wesentlich® fiir den
Schutz der Patente von Merck und
rechtfertige eine Ausnahme vom
Grundsatz des freien Warenverkehrs.

1. b) Der spezifische Gegenstand des
gewerblichen Eigentums auf dem
Gebiet der Patente

Merck weist zunichst darauf hin, dafl
nach Auffassung des Hoge Raad die
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These von der Erschopfung der Rechte
infolge des Inverkehrbringens des Er-
zeugnisses des Patentinhabers im Aus-
land (das heifle auflerhalb der Nieder-
lande)

,;auch deshalb nicht vertretbar ist, weil
sie ohne nihere Begrenzung zu unan-
nehmbaren und sicher nicht vom Gesetz-
geber gewollten Folgen fithren wiirde®.

Dies gilt nach Auffassung von Merck a
fortiori in einem Fall wie dem vorliegen-
den, in dem nicht nur der Patentinhaber
im Ausfuhrland kein Patent besitze, son-
dern dies auflerdem die Folge davon sei,
dafl in diesem Land Patente fiir das be-
treffende Erzeugnis gesetzlich nicht még-
lich seien. Merck fragt sich, ob dieses
vom Hoge Raad als unannehmbar be-
zeichnete Ergebnis dann akzeptiert wer-
den miisse, wenn das Ausfuhrland ein
Mitgliedstaat sei und oblgeich die Nicht-
patentierbarkeit des Erzeugnisses unver-
einbar sei mit der Verfassung dieses Mit-
gliedstaats. Dies konnte zwar aus dem
Wortlaut von Nr. 1 des Unteilstenors des
Gerichtshofes in der Rechtssache 15/74
(Centrafarm, Slg. 1974, 1147) hergeleitet
werden; doch sei hervorzuheben, dafi,
obgleich es in diesem Tenor nur heifle:
»in einem anderen Mitgliedstaat in den
Verkehr gebracht ohne die Einschrin-
kung: ,,wo der Patentinhaber ein Paral-
lelrecht besitzt, dieses Urteil, das sich
auf die vom Hoge Raad gestellten Fra-
gen, in denen diese Einschrinkung ent-
halten gewesen sei, bezogen habe, auf
die Fille der Parallelpatente beschrinkt
sei.

Zur Stiitzung ihrer Ansicht untersucht
Merck die Griinde des Urteils des Ge-
richtshofes und trigt unter Bezugnahme
auf Randnrn. 9, 10, 11 und 12 vor, der
Gerichtshof gebe fir Erzeugnisse, die
vom Patentinhaber selbst stammten, nur
eine Begriindung fiir den Fall von Paral-
lelpatenten und das rechtfertige die An-
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nahme, dafl der Gerichtshof nur {ber
diesen Fall habe befinden wollen. Aufler-
dem kniipfe die Begriindung nur in die-
sem Fall logisch an die in Randnr. 9 ent-
haltene Definition des spezifischen Ge-
genstands der Patente an, der insbeson-
dere darin bestehe, dem Inhaber zum
Ausgleich fiir seine schopferische Erfin-
dertitigkeit das ausschliefliche Recht zur
Verwertung einer Erfindung zu verschaf-
fen, wihrend die These von der Erschép-
fung der Rechte fiir den Fall, dafl keine
Parlallelpatente méglich seien, mit dieser
Definition unvereinbar sei.

Als Argument fiir diese Auffassung sei
auflerdem hinzuzufiigen, dafl der Ge-
richtshof zwei Randnrn. seiner Entschei-
dungsgriinde der Untersuchung widme,
ob wirklich von Parallelpatenten die
Rede sein kénne. Derartige Erwigungen
wiren jedoch vollig iiberflissig, wenn die
Existenz von Parallelpatenten fiir die
Entscheidung des Gerichtshofes irrele-
vant gewesen wire. Merck meint schlief§-
lich, es sei auch dem Umstand Bedeu-
tung beizumessen, dafl das Urteil in der
vom  Gerichtshof  herausgegebenen
Sammlung unter der Uberschrift ,,Paral-
lelpatente* versffentlicht worden sei.

Merck untersucht sodann die gesamte
Rechisprechung des Gerichtshofes auf
dem Gebiet des gewerblichen und kom-
merziellen Eigentums, die sie in vier
Gruppen unterteilt. Die erste und die
zweite Gruppe in bezug auf die nationa-
len Warenzeichenrechte mit sogenann-
tem gemeinsamen Ursprung und die
Berufung auf das gewerbliche und kom-
merzielle Eigentum, um die Einfuhr
eines Erzeugnisses aus einem anderen
Mitgliedstaat zu verhindern, wo es von
unabhingigen drivten Konkurrenten in
den Verkehr gebracht worden sei, hétten
im vorliegenden Fall keine Bedeutung.
Merck weist nur darauf hin, dafl General-
anwalt Romer in seinen Schluflantrigen
in der Rechtssache 24/67, Parke Davis,
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die Ansicht vertreten habe, dafl die Sub-
stanz eines Patentrechts in der angemes-
senen Entschidigung fir die Aufwen-
dungen liege.

Dagegen seien die Urteile, die der Ge-
richtshof auf dem Gebiet des Urheber-
rechts erlassen habe, fiir das vorliegende
Verfahrén sehr wichtig. So habe der Ge-
richtshof in seinem Urteil vom 8. Juni
1971 in der Rechtssache 78/70 (DGG/
Mewro, Slg. 1971, 487) ausgeftihrt, dafl
die Tatsache, dafd sich die DGG der Par-
alleleinfuhr von Schallplatten aus Frank-
reich nach Deutschland allein deshalb
widersetzt habe, weil dieses Inverkehr-
bringen nicht im deutschen Hoheitsge-
biet erfolgt sei, gegen die Normen iiber
den freien Warenverkehr im Gemeinsa-
men Marke verstolen habe. Merck
widersetze sich aber den Paralleleinfuh-
ren von Stephar nicht allein deshalb, weil
die Erzeugnisse in Italien in den Verkehr
gebracht worden seien, sondern dariiber
hinaus und vor allem deshalb, weil
Merck in Italien keine Patente fiir ihre
Erzeugnisse erlangen kbnne.

Auflerdem ergebe sich indirekt aus dem
Urteil vom 18. Mirz 1980 in der Rechts-
sache 62/79 (Coditel, Slg. 1980, 881),
daf schwerlich davon ausgegangen wer-
den konne, dafl das Urheberrecht an
einem Buch oder einer Schallplatte durch
den Verkauf in einem Land erschépft sei,
in dem der Schutz des Urheberrechts ge-
setzlich verboten sei und in dem das
Werk also zu Preisen verkauft werden
miisse, die mit denjenigen von ,,Raub-
drucken* konkurrierten.

Schlieflich verweist Merck auf die
Schluflantrige des Generalanwalts War-
ner vom 11. November 1980 in den
Rechtssachen 55 und 57/80, GEMA,
iiber die der Gerichtshof zum Zeitpunkt
der Einreichung ihrer schriftlichen Erkli-
rungen noch nicht befunden habe; dort
habe Generalanwalt Warner festgestellt,

dafl es keine Erschdpfung von Rechten
geben koénne, wo keine Rechte bestiin-
den.

Der vierten Gruppe von Urteilen des Ge-
richtshofes, die Verfahren betreffe, in
denen Warenzeichenrechte gegen Paral-
leleinfuhren geltend gemacht worden
seien, lasse sich ein wichtiger Anhalts-
punke fiir die Losung der vorliegenden
Frage entnehmen; dies gelte insbeson-
dere fiir das Urteil vom 10. Oktober
1978 in der Rechtssache 3/78 (Centra-
farm, Slg. 1978, 1823). In dieser Rechts-
sache habe der Gerichtshof die Auffas-
sung vertreten, dafl es fiir den Hersteller
einer Ware legitim sein kénne, in mehre-
ren Mitgliedstaaten unterschiedliche Wa-
renzeichen fiir die gleiche Ware zu ver-
wenden, insbesondere wenn das Waren-
zeichen, unter dem die Ware in dem
einen Mitgliedstaat bereits in den Ver-
kehr gebracht worden sei, bei einer spi-
teren Einfihrung dieser Ware auf dem
Markt eines anderen Mitgliedstaats in
diesem anderen Mitgliedstaat rechtmiBig
nicht erhiltlich sei. Der Gerichtshof habe
also anerkannt, dafl es gemif Artikel 36
gerechtfertigt sei, wenn sich der Inhaber
eines Warenzeichens auf sein niederlin-
disches Warenzeichen berufe, um sich
den Paralleleinfuhren aus einem Land, in
dem der Inhaber des Warenzeichens die-
ses rechtmifig nicht habe erhalten kén-
nen, zu widersetzen. Ebenso miisse sich
Merck grundsitzlich auf ihre niederldn-
dischen Patente berufen kénnen, um sich
den Paralleleinfuhren durch Stephar aus
einem Land, in dem Merck rechtmiflig
keine Patente habe erhalten kdnnen, zu
widersetzen; hieraus - ergebe sich, dafl
ithre Klage gerechtfertigt sei, weil sie in
Italien keine Parallelpatente erlangen
konne. Die blofle Tatsache, dafl die Er-
zeugnisse in Italien von Merck selbst in
den Verkehr gebracht worden seien, ge-
nige demnach nicht fiir die Erschdpfung
des Patentrechts.
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Abgesehen von der Rechtsprechung des
niederlindischen Hoge Raad werde im
nationalen Patentrecht und in der Lehre,
vor allem der britischen, die These von
der Erschopfung der Rechte abgelehnt,
wenn das Arzneimittel in einem anderen
Mitgliedstaat, in dem es keinen Patent-
schutz gebe, in den Verkehr gebracht
werde. Schliefllich sei zwar in Artikel 81
des Gemeinschaftspatentiibereinkommens
der Grundsatz der Erschopfung der
Rechte in den Mitgliedstaaten aufge-
stellt, wenn das Erzeugnis vom Patentin-
haber oder mit seiner ausdriicklichen Zu-
stimmung in einem der Mitgliedstaaten
in den Verkehr gebracht worden sei;
doch werde hinzugefiigt: ,,es sei denn,
dafl Griinde vorliegen, die es nach den
Regeln des Gemeinschaftsrechts gerecht-
fertigt erscheinen lassen, dafl sich das
Recht aus dem Patent auf solche Hand-
lungen erstreckt. Nach Auffassung von
Merck ist aber keine deutlichere Recht-
fertigung denkbar als der Fall, daf8 ein
Mitgliedstaat — im Widerspruch zu sei-
ner eigenen Verfassung — die Patentie-
rung gesetzlich unmdglich mache.

2. Willkirliche Diskriminierung  oder
verschleierte Beschrinkung des Han-
dels zwischen den Mitgliedstaaten

Unter diesem Gesichtspunkt sei die Frage
zu priifen, ob Merck Patentanmeldungen
in Italien im Rahmen einer Praktik unter-
lassen habe, die darauf abgezielt habe,
die Mirkie kiinstlich abzuschotten.
Merck meint jedoch, sie kénne sich hier
auf die Feststellung beschrinken, daff
davon keine Rede gewesen sei. Denn sie
habe die Anmeldungen einzig und allein
deshalb unterlassen, weil auch ihr be-
kannt gewesen sei, dal Arzneimittel und
Verfahren zu ihrer Herstellung in Italien
nicht patentfihig gewesen seien.

Abschlieflend vertritt Merck die Auffas-
sung, dafl die dem Gerichtshof vorge-
legte Frage zu verneinen sei.
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B — Schrifiliche Erklirungen der franzo-
sischen Regierung

Die franzésische Regierung entwickelt
eine Argumentation, die in ihren Haupt-
ziigen derjenigen von Merck nahe-
kommt. In der Annahme, dafl die
Rechtssache Centrafarm/Sterling Drug
vom vorliegenden Fall abweiche, beruft
sie sich ebenfalls auf die Rechtssache
3/78 und trigt vor, in diesem Urteil habe
der Gerichtshof das Vorliegen auflerge-
wohnlicher Situationen anerkannt und
fir deren Beurteilung auf die Haupt-
funktion des betreffenden Rechts verwie-
sen. Vorliegend sei aber eine auflerge-
wohnliche Situation gegeben, die also im
Hinblick auf die Funktion des Patent-
rechts zu beurteilen sei. Diese vom Ge-
richtshof in Randnr. 9 der Entschei-
dungsgriinde seines Urteils Centrafarm/
Sterling Drug definierte Funktion be-
stehe im wesentlichen darin, einen Aus-
gleich fiir die schopferische Titigkeit des
Erfinders zu schaffen. Diesen Ausgleich
fiir ihre schopferische Titigkeit erhalte
die Gesellschaft, in der die Erfindung ge-
macht worden sei, in Italien nicht, da sie
dort der Konkurrenz anderer Gesell-
schaften ausgesetzt sei, die keine For-
schungskosten zu amortisieren hitten.
Wenn also die in Italien unter diesen
Wettbewerbsbedingungen in den Ver-
kehr gebrachten Erzeugnisse in das Ho-
heitsgebiet der Staaten, in denen sie Pa-
tente erhalten habe, gelangten, sehe sie
sich auch in diesen Staaten des Aus-
gleichs fir ihre schopferische Titigkeit
beraubt. Die Lasung entspreche also
nicht der ,,Hauptfunktion” des Patent-
rechts.

AuBlerdem habe der Gerichtshof auf-
grund des vorliufigen Unterschieds zwi-
schen den Rechtsvorschriften Abwei-
chungen vom freien Verkehr mit Er-
zeugnissen, die Gegenstand gewerblicher
Schutzrechte seien, zugelassen. Bevor
aber die Wirkungen der Harmonisierung
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— aufgrund der Einfihrung des Ge-
meinschaftspatentiibereinkommens ~ —
spirbar wiirden, komme es darauf an,
dafl die Voraussetzungen fiir die Ver-
wirklichung dieser Harmonisierung nicht
verfilscht wiirden, denn die méglicher-
weise eintretende teilweise Beeintrich-
tigung des Inhalts des durch die Arznei-
mittelpatente in den anderen Lindern
der Gemeinschaft aufler Italien verliche-
nen Ausschlieflichkeitsrechts habe be-
denkliche Folgen fiir die Wettbewerbsbe-
dingungen in der Pharmaindustrie. Die
italienische Pharmaindustrie sei nimlich
aus diesem Grund teils bevorzugt, da sie
leicht Auslandsmirkte erobern kénne,
und teils benachteiligt, da ihr die Zustim-
mung, ja sogar die technologische Unter-
stitzung des Patentinhabers fiir die Her-
stellung nicht in Italien patentierter Arz-
neimittel fehle. In diesem Fall miifiten die
Unternchmen in der Gemeinschaft von
der Griindung von Tochtergesellschaften
in Italien absehen oder den Abschluff sol-
cher Vertrige mit italienischen Partnern
ablehnen, die einen Technologie- oder
Know-how-Transfer mit sich brichten,
was schwerwiegende Konsequenzen so-
wohl fiir den freien Warenverkehr als
auch fiir die Ausitbung des freien Wett-
bewerbs innerhalb der Gemeinschaft
habe, obgleich diese Betitigungen nicht
eindeutig gegen Artike]l 85 EWG-Ver-
trag verstieflen.

Die franzosische Regierung beruft sich
schlieflich auf die Arbeiten der Luxem-
burger Konferenz iber das Gemein-
schaftspatent, bei der Artikel 81 Absatz 1
und namentlich auch die Situation, wie
sie in der vorliegenden Rechtssache ge-
geben sei, ausfithrlich erértert worden
seien. Der derzeitige Wortlaut von Arti-
kel 81 Absatz 1, insbesondere seines letz-
ten Satzes, gehe auf einen Vorschlag der
Bundesrepublik Deutschland zuriick, der
allgemeine Zustimmung und insbeson-
dere die der Kommission gefunden habe,

wie es das Konferenzprotokoll bezeuge.
Somit sei anerkannt worden, daf} die Si-
tuation, zu der sich der Gerichtshof nun-
mehr #ufern misse, eine aufergewhn-
liche Situation sei, die von dem im Urteil
Centrafarm/Sterling Drug aufgestellten
Grundsatz abweiche. Im Gbrigen habe
der Plenarausschufl aufgrund des Einver-
nehmens iiber den Wortlaut von Artikel
81 Absatz 1 einstimmig die Aufnahme
eines Protokolls iiber die aufgeschobene
Anwendung von Bestimmungen tber die
Erschépfung von Rechten aus dem Ge-
meinschaftspatent und den nationalen
Patenten abgelehnt.

Die franzésische Regierung ist folglich
der Ansicht, dafl das Gemeinschaftsrecht
aufgrund des Artikels 36 nicht verhin-
dert, dafl sich der Inhaber eines Patents
in einem Mitgliedstaat gemif den ein-
schldgigen nationalen Rechtsvorschriften
dagegen wehrt, daff die durch dieses Pa-
tent geschiitzten Erzeugnisse in diesem
Staat durch andere in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn diese Erzeugnisse
von ithm in einem anderen Mitgliedstaat,
nach dessen nationalem Recht das betref-
fende Erzeugnis nicht durch ein Patent
geschiitzt werden kann, hergestellt und
in den Verkehr gebracht worden sind.

C — Schriftliche Erklirungen des Ver-
einigten Kénigreichs

Die Regierung des Vereinigten Kinig-
reichs gelangt zu der gleichen Schlufifol-
gerung wie Merck. Sie beruft sich eben-
falls auf die von der Kligerin dargestellte
Rechtsprechung und trigt vor, der Ge-
richtshof habe eine gemeinschaftsrecht-
liche Lehre von der Erschopfung der
Rechte entwickelt, indem er Abweichun-
gen vom Grundsatz des freien Warenver-
kehrs gemif Artikel 36 nur dann zuge-
lassen habe, wenn sie durch den Schutz
der Rechte gerechifertigt seien, die den
spezifischen Gegenstand des gewerb-
lichen’ Eigentums ausmachten, Die briti-
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sche Regierung greift die vom Gerichts-
hof gegebene Definition des spezifischen
Gegenstands des Patents auf und hebt
den Begriff des Ausgleichs hervor, der in
der Moglichkeit fiir den Patentinhaber
bestehe, den Preis der patentierten Ware
frei von solchen Wettbewerbskriften
festzusetzen, die ohne die durch das Pa-
tent verliechenen AusschlieBlichkeitsrechte
bestehen wiirden. Dieser Ausgleich sei
ein Anreiz fiir die Herstellung und Ver-
marktung von Erfindungen, die hiufig
dadurch dem Verbraucher zugute ki-
men, dafl sie das ihm zur Verfigung ste-
hende Warenangebot erhshten. Der
Grund fiir eine Lehre von der Erschop-
fung der Rechte bestehe darin, dafl der
Patentinhaber nur ein einziges Mal den
Vorteil eines Monopols haben solle. Es
geniige also, dafl er seinen Ausgleich in
irgendeinem der Mitgliedstaaten erhalte,
in dem er das Patent erlangt habe, als
das Erzeugnis von ihm oder mit seiner
Zustimmung erstmalig in den Verkehr
gebracht worden sei.

Die Regierung des Vereinigten Konig-
reichs nennt die Anwendungsbeispiele fiir
die gemeinschaftsrechtiche Lehre von
der Erschopfung der Rechte, die der Ge-
richtshof in den vorerwihnten Rechtssa-
chen 15/74, 24/67 und 78/70 gegeben
habe, und trigt vor, diese Beispiele seien
nicht erschépfend und sie halte es fiir
vollig vereinbar mit dieser gemeinschafts-
rechtlichen Lehre von der Erschépfung
der Rechte, wenn die Ansicht vertreten
werde, dafl unter den von dem nieder-
lindischen Gericht geschilderten Um-
stinden der Patentinhaber die ihm nach
den nationalen Rechtsvorschriften verlie-
henen Rechte geltend machen konne, um
sich gegen das Inverkehrbringen der be-
treffenden Waren zu wehren. Andern-
falls wire ein wichtiger Teil des spezifi-
schen Gegenstands des Patents ausge-
schaltet, der, wie der Gerichtshof aner-
kannt habe, in den Gemeinschaftsvor-
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schriften iiber den freien Warenverkehr
beachtet sei.

Die britische Regierung beruft sich an-
schlieBend zur Stiitzung ihrer Auffassung
auf Ariikel 81 des Gemeinschaftspatent-
iibereinkommens, vor allem aber auch
auf das Protokoll iiber die Arbeiten der
Luxemburger Konferenz, aus denen sich
ergebe, dafl der letzte Satz des Artikels
81 Absatz 1 in das Ubereinkommen auf-
genommen worden sei, um dessen Gel-
tungsbereich auf einen derartigen Fall,
wie er jetzt dem Gerichtshof unterbreitet
worden sei, zu erstrecken.

Die britische Regierung fiigt schliellich
hinzu, dafl der Schutz des Ausgleichs fiir
den Patentinhaber sowohl mit der An-
wendung der Vertragsbestimmungen
iber den freien Warenverkehr als auch
mit den praktischen Erwigungen in be-
zug auf die Forderung von Erfindungen
und deren Vermarktung innerhalb der
Gemeinschaft vereinbar sei. Das Fehlen
eines Ausgleichs nach den italienischen
Rechtsvorschriften lasse dem Erfinder
nur eine Wahl, die ihn dazu veranlassen
konne, sich ganz vom italienischen
Markt zuriickzuziehen, was sowohl fiir
den italienischen Verbraucher als auch
fir den Erfinder ungerecht sei, der der
einzige sei, der tatsichlich am Vertrieb
der Waren auf dem italienischen Markt
gehindert werde. Diese Art von Fillen
wiirde noch iblicher werden mit dem
Beitritt Griechenlands und dem mégli-
chen Eintritt Spaniens und Portugals in
die Gemeinschaft, da in keinem dieser
Linder Patente fiir pharmazeutische Er-
zeugnisse erteilt wiirden.

Das Vereinigte Konigreich ist sonach der
Auffassung, dafl die Vertragsvorschriften
iiber den freien Warenverkehr nicht ver-
hindern, dafl der Inhaber eines Patents in
einem Mitgliedstaat sein Recht geltend
macht, um sich im Klagewege dagegen
zu wehren, dafl die patentgeschiitzten
Erzeugnisse, die in einem anderen Mit-
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gliedstaat, in dem kein solcher Patent-
schutz besteht, rechtmiflig in den Ver-
kehr gebracht worden sind, in dem erst-
genannten Mitgliedstaat von anderen in
den Verkehr gebracht werden.

D — Schriftliche Erklirungen der Beklag-

ten des Ausgangsverfabrens

In bezug auf den Sachverhalt trigt die
Beklagte des Ausgangsverfabrens vor, die
Gesellschaft Merck, Sharp & Dohme
bringe das Arzneimittel ,,Moduretik* auf
den einzelnen Mirkten der Mitgliedstaa-
ten zu sehr unterschiedlichen Preisen in
den Verkehr, nimlich, auf der Basis
eines Preises in der Bundesrepublik
Deutschland von 100, wie folgt:

— Niederlande: 140,

— Dinemark: 76,

— Belgien: 102,

— Vereinigtes Konigreich: 58,
— Frankreich: 51,

-— TItalien: 56.

1. Stephar stellt zunichst den vorlie-
genden Fall in den Rahmen der bisheri-
gen Rechtsprechung des Gerichtshofes.
Sie trigt vor, diese Rechtssache stehe
zwischen den Rechtssachen Parke Davis
und Sterling Drug, und meint daher, daff
das darin aufgeworfene Problem dem
Gerichtshof noch nicht vorgelegt worden
sei. Dies schliefle aber nicht aus, daf} die
bereits bestehende Rechtsprechung des
Gerichtshofes im vorliegenden Fall dem
vorlegenden Richter geniigend Anhalts-
punkte liefere, um die auftauchenden
Fragen des Gemeinschaftsrechts selbst zu
beantworten. Den Rechtssachen DGG
gegen Metro und Sterling Drug sei nim-
lich zu entnehmen, daf sich Merck nicht
auf ihr Patent in den Niederlanden beru-
fen konne, um sich der Einfuhr ihres
Originalerzeugnisses aus Italien zu
widersetzen. Stephar verweist im wesent-
lichen auf den Tenor des Urteils Sterling

Drug, der zwar eine Unsicherheit
dariiber bestehen lasse, ob der Gerichts-
hof bei Erlafl dieses Urteils auch den Fall
vor Augen gehabt habe, dafl der im Ein-
fuhrland als Kliger auftretende Patentin-
haber im Herkunftsland kein Parallelpa-
tent besitze; doch werde diese mogliche
Unsicherheit durch Randnr. 11 der Ent-
scheidungsgriinde beseitigt, in der der
Gerichtshof ausgefithrt habe, daf die
Klage des Patentinhabers gerechtfertigt
sei, wenn das Erzeugnis

— aus einem Mitgliedstaat stamme, in
dem es nicht patentfihig sei, und

— wenn es von Dritten ohne die Zu-
stimmung des Patentinhabers herge-
stellt worden sei.

Diese Nebeneinanderstellung zeige, dafl
der Gerichtshof 1974 zugleich an den
aus der Rechtssache Parke Davis be-
kannten Fall gedacht habe und auch da-
fiir eine Losung habe finden wollen.

Stephar hebt schliefllich zur Rechtsspre-
chung des Gerichtshofes hervor, daf} der
vorlegende Richter selbst festgestellt
habe, dafl diese Rechtsprechung keine
andere Schluffolgerung zulasse als die,
zu der Stephar gelangt sei.

2. Nach Ansicht von Stephar stiitzt sich
Merck bei ihrer Argumentation darauf,
daf sie infolge der Nichtpatentierbarkeit
von pharmazeutischen Erzeugnissen in
Italien das Arzneimittel ,,Moduretik® in
Italien in Konkurrenz mit Dritten und
somit zu niedrigeren Preisen habe in den
Verkehr bringen miissen. Der spezifische
Gegenstand des Patents, der auf einen
Ausgleich fir die schapferische Erfinder-
titigkeit gerichtet sei, misse es also mit
sich bringen, dafl sich Merck gegen das
Inverkehrbringen ihres Originalerzeug-
nisses in den Niederlanden wehren
konne. Jedenfalls sei in diesem Sinne zu
entscheiden, da die Corte costituzionale
den Artikel 14 des italienischen Gesetzes
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inzwischen filr verfassungswidrig erklirt
habe.

3. Um auf diese These von Merck zu
antworten, untersucht die Beklagte des
Ausgangsverfahrens zunichst die Griinde
fur die fiir verfassungswidrig erklirte
nationale Bestimmung. Nach ihrer Auf-
fassung handelt es sich um eine Preisre-
gelung des Staates, die bezwecke, dafl
die pharmazeutischen Erzeugnisse im In-
teresse der offentlichen Gesundheit zu
angemessenen Preisen in den Verkehr
gebracht wiirden. Fiir dieses Gebiet der
Preiskontrolle habe der Gerichtshof —
insbesondere in der Rechtssache Sterling
Drug — ausdriicklich festgestellt, dafl
das Vorhandensein derartiger Faktoren
in einem Mitgliedstaat einen anderen
Mitgliedstaat nicht berechtige, Mafinah-
men aufrechtzuerhalten oder einzufith-
ren, die mit dem freien Warenverkehr,
namentlich auf dem Gebiet des gewerbli-
chen und kommerziellen Eigentums, un-
vereinbar seien. Der Eingriff der italieni-
schen Staatsorgane in den Preismecha-
nismus sei also im vorliegenden Fall irre-
levant, zumal auf diesem Gebiet die
Markenarzneimittel in mehreren Mit-
gliedstaaten Gegenstand von unmittelba-
ren oder verschleierten Eingriffen der
Staatsorgane seien.

4. Stephar hebt auflerdem hervor, dafl
der DPatentinhaber eine Wahlfreiheit
habe. Es stehe ihm hiernach frei, das Er-
zeugnis, fiir das thm in einem anderen
Mitgliedstaat der Gemeinschaft ein Pa-
tent erteilt worden sei, nicht in den Ver-
kehr zu bringen. Entscheide sich somit
der Erfinder dennoch fiir ein Inverkehr-
bringen des Erzeugnisses in einem sol-
chen Mitgliedstaat, so gebe er damit zu
erkennen, dafl ihm der Preis des Erzeug-
nisses ein angemessener Ausgleich fiir
seine Erfindertitigkeit sei. Ganz anders
verhalte es sich, wenn der Patentinhaber
tatsichlich gezwungen sei, seine Erfin-
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dung in diesem Mitgliedstaat anzuwen-
den. In Italien werde aber kein unmittel-
barer oder mittelbarer Zwang auf den
Erfinder ausgeibt, und Merck habe sich
demnach in voller Freiheit dafiir ent-
schieden, das Arzneimittel ,,Moduretik*
in Italien in den Verkehr zu bringen. Je-
denfalls besitze Merck ein tatsichliches
Monopol, das in dem zur Herstellung
dieser Spezialitit erforderlichen besonde-
ren Know-how bestehe, und erhalte da-
mit einen Ausgleich fur thre Erfinderti-
tigkeit, ohne daran durch Dritte gehin-
dert zu werden.

5. Stephar bemerkt auflerdem, die Tat-
sache, daf Merck das ,,Moduretik*
selbst in den Niederlanden herstelle,
habe keinen Einflufl auf den Wortlaut
der Frage gehabt und spiele auch keine
Rolle, solange der niederlindische Her-
steller derselbe sei oder — wie im vorlie-
genden Fall — rechtlich und/oder wirt-
schaftlich mit dem niederlindischen Pa-
tentinhaber gleichgestellt werden miisse.

6. Stephar vertritt schliefflich die An-
sicht, das Urteil der italienischen Corte
costituzionale stelle eine gesetzgeberische
Mafinahme dar. Es komme aber hiufig
vor, dafl ein nationaler Gesetzgeber seine
Ansicht grundsitzlich indere, namentlich
auch auf dem Gebiet des Patentrechts.
So sei zum Beispiel in den Niederlanden
bis zum 1. Juli 1978 die Patentierung
eines neuen Stoffes ausgeschlossen gewe-
sen, und erst seit diesem Zeitpunkt sei es
moglich, Patente fiir Stoffe zu erteilen.
Es wiirde zu weit gehen zu behaupten,
daf der niederlindische Gesetzgeber da-
mit 68 Jahre lang dem Erfinder das ver-
weigert habe, was ihm von Rechts wegen
zugestanden habe, und so einen rechts-
widrigen Zustand aufrechterhalten habe.

Stephar schligt abschlieflend vor, die
vom Prisidenten der Arrondissements-
rechtbank Rotterdam vorgelegte Frage
dahin zu beantworten, dafl unter den
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von ihm geschilderten Umstinden die
Bestimmungen des EWG-Vertrags iiber
den freien Warenverkehr ungeachtet des
Artikels 36 verhindern, dafl der Patentin-
haber von seinem ihm nach nationalem
Recht zuerkannten Patentrecht Ge-
brauch macht.

E — Schrifiliche Erklirungen der Kom-
mission

Die Kommission teilt im grofien und gan-
zen die Ansicht der Beklagten des Aus-
gangsverfahrens.

1. Sie erwihnt zunichst die Rechtspre-
chung itber das Verhiltnis zwischen dem
nationalen Patentrecht und den Artikeln
30 und 36. Obgleich die Situation, auf
die das vorliegende Verfahren zuriick-
gehe, bereits Gegenstand eines Vor-
abentscheidungsverfahrens im Rahmen
der Rechtssache 24/67 gewesen sei, ent-
halte das Urteil des Gerichtshofes in je-
ner Rechtssache keinen direkten An-
kniipfungspunke fiir die Beantwortung
der in der vorliegenden Rechtssache ge-
stellten Frage; hier gehe es um den Fall,
dafl das pharmazeutische Erzeugnis in
Italien vom Patentinhaber in den Ver-
kehr gebracht worden sei, wihrend in
der Rechissache 24/67 das betreffende
Erzeugnis ohne Zustimmung des Inha-
bers des Patents in den anderen Mit-
gliedstaaten in Italien hergestellt und in
den Verkehr gebracht worden sei. Was
die Rechtssache 78/70 angehe, so habe
sie zwar einen ihnlichen Fall betroffen,
in ihr habe es sich aber nicht um ein Pa-
tentrecht gehandelt, sondern um ein dem
Urheberrecht verwandtes gewerbliches
Eigentumsrecht.

Die wichtigste Rechissache sei die
Rechtssache 15/74, Sterling Drug.
Randnrn. 4 bis 12 der Entscheidungs-
griinde dieses Urteils lieferten die Grund-
lagen fir die Rechtsprechung des Ge-
richtshofes iiber das Verhilinis zwischen

den Vertragsvorschriften iiber den freien
Warenverkehr und dem nationalen Pa-
tentrecht. Daraus ergebe sich, dafl, auch
wenn Artikel 36 unter anderem fir ge-
werbliche Eigentumsrechte eine Aus-
nahme vom Verbot des Artikels 30 ent-
halte, nur Beeintrichtigungen des freien
Warenverkehrs zulissig seien, die durch
den Schutz der Rechte, die den spezifi-
schen Gegenstand dieses Eigentums bil-
deten, gerechtfertigt seien. Eine Behinde-
rung des freien Warenverkehrs auf die-
sem Gebiet lasse sich nur rechtfertigen,
wenn man sich auf diesen Schutz gegen
ein Erzeugnis aus einem Mitgliedstaat
berufe, in dem es nicht patentfihig sei
und durch Dritte ohne die Zustimmung
des Patentinhabers hergestellt worden
sei. Eine Abweichung vom Grundsatz des
freien Warenverkehrs sei dagegen nicht
gerechtfertigt, wenn das Erzeugnis in
dem Mitgliedstaat, aus dem es eingefithrt
werde, vom Patentinhaber selbst oder
mit seiner Zustimmung rechtmiflig in
den Verkehr gebracht worden sei, na-
mentlich im Falle eines Inhabers von
Parallelpatenten.

2. Nach Auffassung der Kommission
enthdle diese Rechtsprechung  bereits
wichtige Anhaltspunkte fiir die Losung
des aufgeworfenen Problems, bei denen
der freie Warenvekehr an der Spitze
stehe. Fiir die Antwort auf die vorgelegte
Frage sei zunichst festzustellen, dafl fur
das erste Inverkehrbringen nicht das na-
tionale Hoheitsgebiet entscheidend sei,
sondern im Hinblick auf den Grundsatz
des freien Warenverkehrs der gesamte
Gemeinsame Markt. Sobald also das
durch ein Patent geschiitzte Erzeugnis
vom Patentinhaber selbst oder mit seiner
Zustimmung erstmalig in der Gemein-
schaft in den Verkehr gebracht worden
sei, sei das Recht des Patentinhabers er-
schopft, weshalb die Einfuhr und das In-
verkehrbringen des betreffenden Erzeug-
nisses in einem anderen Mitgliedstaat
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nicht mehr unter Berufung auf das Pa-
tentrecht verhindert werden koénnten. In
diesem Sinne sei auch Randnr. 11 der
Entscheidungsgriinde des Urteils 15/74
auszulegen. Darin sei der aligemeine
Grundsatz aufgestellt, dafl eine Abwei-
chung vom freien Warenverkehr sowohl
fur den Fall, daff der Patentinhaber das
Erzeugnis in einem Land in den Verkehr
bringe, in dem er Patentschutz geniefie,
als auch fiir den Fall ungerechtfertigt sei,
daf8 er das Erzeugnis in einem Land in
den Verkehr bringe, in dem er keinen
solchen Schutz geniefle. Der Satzteil
,,wie etwa im Falle eines Inhabers paral-
leler Patente zeige durch die Verwen-
dung der Worte ,,wie etwa®, dafl es sich
nur um einen konkreten Anwendungsfall

des erwihnten allgemeinen Grundsatzes
handele.

Man konnte vielleicht einwenden, dafl
diese Schlufifolgerung nicht mit dem
Schutz von Rechten in Einklang stehe,
die den spezifischen Gegenstand des Pa-
tentrechts ausmachten, sofern zu diesen
Rechten die Erzielung eines Monopolge-
winns zum Ausgleich fiir die schopferi-
sche Titigkeit des Erfinders gehore. Die
Kommission habe jedoch in ihrer Stel-
lungnahme vom 26. September 1975 be-
treffend den Entwurf eines Ubereinkom-
mens liber das europiische Patent fiir
den Gemeinsamen Markt (ABl. L 261
vom 9. 10. 1975, S. 26) bereits festge-
stellt, dafl das Patentrecht dem Patentin-
haber keinen tiber den Marktpreis hin-
ausgehenden Gewinn garantiere; dem
Patentinhaber werde lediglich das befri-
stete auschlieflliche Recht gewihrt, je-
dem Dritten verbieten zu konnen, den
Gegenstand der Erfindung herzustellen
und in den Verkehr zu bringen.

Dieser Standpunkt sei von den Mitglied-
staaten libernommen und in Artikel 81
Absatz 1 des Gemeinschaftspatentiiber-
einkommens niedergelegt worden, der
keinen Unterschied mache je nachdem,
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ob das Erzeugnis in einem Land mit oder
ohne Patentschutz in den Verkehr ge-
bracht worden sei. Der letzte Satz des
Artikels 81 Absatz 1, der ein politischer
Kompromif sei, sei von den Mitglied-
staaten damit begriindet worden, daf§ es
in bestimmten Fillen unbillig sein kénne,
dem Patentinhaber das Recht abzuspre-
chen, Einfuhren aus einem Mitgliedstaat
zu verbieten, der keinen Patentschutz
gewihre. Die Mitgliedstaaten hitten
keine Argumente ftir die These vorgetra-
gen, dafl in einem Fall wie dem vorlie-
genden besondere Interessen des Patent-
inhabers zu dem Schluf§ fiihren kénnten,
dafl es mit den erwihnten allgemeinen
Grundsitzen unvereinbar sei, wenn der
Patentinhaber sein Verbotsrecht nicht
geltend machen kdnne.

Die Kommission wiederholt, daf} es nach
ithrer Auffassung fiur die Losung des in
der vorliegenden Rechtssache aufgewor-
fenen Problems nicht darauf ankomme,
ob das betreffende Erzeugnis vom Pa-
tentinhaber oder mit seiner Zustimmung
in einem Land, in dem es tiberhaupt kei-
nen Patentschutz fiir das Erzeugnis gebe,
oder aber in einem Land, in dem ein sol-
cher Schutz bestehe, in den Verkehr ge-
bracht worden sei.

Die Kommission schligt folglich vor, die
gestellte Frage wie folgt zu beantworten:

,»Es ist unvereinbar mit den Bestimmun-
gen des EWG-Vertrags iiber den freien
Warenverkehr im Gemeinsamen Markt,
wenn der Patentinhaber sein ihm nach
den Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staats verlichenes Recht ausiibt, um sich
mit rechtlichen Mafinahmen dagegen zu
wehren, dafl in diesem Staat solche pa-
tentgeschiitzten Erzeugnisse von anderen
in den Verkehr gebracht werden, die in
einem anderen Mitgliedstaat, in dem
diese Erzeugnisse nicht patentfihig sind,
vom Patentinhaber oder mit seiner Zu-
stimmung in den Verkehr gebracht wor-
den sind.“
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II1 — Miindliche Verhandlung

Die Gesellschaft Merck & Co., die Kli-
gerin des Ausgangsverfahrens, vertreten
durch Rechtsanwalt T. Schaper, Den
Haag, die Gesellschaft Stephar, die Be-
klagte des Ausgangsverfahrens, vertreten

durch Rechtsanwalt R. Jacob, und die
Kommission, vertreten durch Herrn Wi-
genbaur als Bevollmichtigten, unterstiitzt
durch Herrn Van Rijn, haben in der Sit-
zung vom 7. April 1981 miindliche Aus-
filhrungen gemacht und Fragen des Ge-
richtshofes beantwortet.

durch Rechtsanwalt Den Hertog, Den
Haag, die Regierung des Vereinigten
K&nigreichs, vertreten durch Frau G.
Dagtoglou als Bevollmichugte sowie

Der Generalanwalt hat seine Schlulan-
trige in der Sitzung vom 3. Juni 1981
vorgetragen.

Entscheidungsgriinde

Der Prisident der Arrondissementsrechtbank Rotterdam hat mit Urteil vom
2. Juli 1980, beim Gerichtshof eingegangen am 15. September 1980, gemif}
Artikel 177 EWG-Vertrag eine Frage nach dem Verhiltnis zwischen den Be-
stimmungen dieses Vertrages iiber den freien Warenverkehr, insbesondere
Artikel 36, und dem durch nationale Rechtsvorschriften gewihrleisteten
Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums zur Vorabentschei-
dung vorgelegt.

Der Prisident der Arrondissementsrechtbank hat in seinen: Vorlageurteil die
tatsichlichen Umstinde und die Bestimmungen des nation:len Rechts, in de-
ren Rahmen diese Frage aufgeworfen worden ist, wie folgt beschrieben:

— Die Gesellschaft Merck ist Inhaberin zweier niederlindischer Patente,
durch die ein Arzneimittel — Moduretik — sowie die Verfahren zu sei-
ner Herstellung geschiitzt werden; aufgrund dieser Patente kann sie sich
nach den niederlindischen Rechtsvorschriften mit rechtlichen Mafinah-
men dagegen wehren, dafl das geschiitzte Erzeugnis in den Niederlanden
von anderen in den Verkehr gebracht wird, auch wenn es in einem ande-
ren Mitgliedstaat vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den
Verkehr gebracht worden ist.

— Die Gesellschaft bringt das Arzneimittel in Italien in den Verkehr, wo sie
kein Patent erhalten konnte, weil zu dem Zeitpunkt, als das Arzneimittel
dort verkauft wurde, das — spiter durch Urteil der italienischen Corte
costituzionale vom 20. Mirz 1978 fiir verfassungswidrig erklirte — ita-
lienische Patentgesetz (R.D. Nr. 1127 vom 29. Juni 1939) die Patentertei-
lung fiir Arzneimittel und ihre Herstellungsverfahren untersagte. -
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— Die Gesellschaft Stephar fithrt das genannte Arzneimittel aus Italien in

die Niederlande ein und bringt es dort in Konkurrenz mit Merck in den
Verkehr.

Angesichts dieser Sach- und Rechtslage hat der vorlegende Richter die Frage
gestellt, ob unter den geschilderten Umstinden die allgemeinen Vertragsbe-
stimmungen iiber den freien Warenverkehr — ungeachtet des Artikels 36 —
verhindern, dafl der Patentinhaber, der ein durch dieses Patent geschiitztes
Arzneimittel in einem Mitgliedstaat (Niederlande) verkauft, sich — wie es
ihm die nationalen Rechtsvorschriften dieses Mitg]iedstaats erlauben — da-
gegen wehrt, dafl dieses Arzneimittel, das von ihm selbst in einem anderen
Mitgliedstaat (Italien), in dem kein Patentschutz bestcht, frei verkauft wird,
von anderen aus diesem anderen Mitgliedstaat in den erstgenannten Mit-
gliedstaat (Niederlande) eingefithrt und dort vertrieben wird.

Bei der Priifung dieser Frage haben die Verfahrensbeteiligten zunichst her-
vorgehoben, d&R der Gerichtshof in seinem Urteil vom 31. Oktober 1974 in
der Rechtssache 15/74 (Sterling Drug, Slg. 1974, 1147) bereits klargestellt
hat, dafl Artikel 36 des Vertrages als — dem Schutze des gewerblichen und
kommerziellen Eigentums dienende — Ausnahme von einem der grundle-
genden Prinzipien des Gemeinsamen Marktes diese Abweichung nur erlaubt,
soweit sie zur Wahrung der Rechte berechtigt ist, die den spezifischen Ge-
genstand dieses Eigentums ausmachen; im Bereich des Patentrechts 1afit sich
der spezifische Gegenstand namentlich dahin kennzeichnen, ,,dal der Inha-
ber zum Ausgleich fiir seine schopferische Erfindertitigkeit das ausschliefi-
liche Recht erlangt, gewerbliche Erzeugnisse herzustellen und in den Ver-
kehr zu bringen, mithin die Erfindung entweder selber oder im Wege der
Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, und dafl er ferner das Recht erlangt,
sich gegen jegliche Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen®.

In diesem Urteil hat der Gerichtshof aulerdem ausgefiihrt, daf ein Hinder-
nis fiir den freien Warenverkehr zum Schutze des gewerblichen und kom-
merziellen Eigentums gerechtfertigt sein mag, wenn dieser Schutz in An-
spruch genommen wird gegen ein Erzeugnis, das aus einem Mitgliedstaat
stammt, in dem es nicht patentfihig ist, und das von Dritten ohne die Zu-
stimmung des Patentinhabers hergestellt worden ist.
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Die Beteiligten sind sich dariiber einig, dafl im vorliegenden Fall die zu beur-
teilende Situation anders gelagert sei als in jenem Urteil, da es hier zwar um
einen Mitgliedstaat gehe, in dem das betreffende Erzeugnis nicht patentfihig
sei, dieses Erzeugnis aber nicht von Dritten, sondern vom Patentinhaber und
Hersteller des Erzeugnisses selbst in den Verkehr gebracht worden sei; sie
haben aus dieser Feststellung jedoch entgegengesetzte Schlufifolgerungen ge-
zogen.

Die Gesellschaft Stephar und die Kommission gelangen zu dem Ergebnis,
dafl, wenn der Patentinhaber das betreffende Erzeugnis in einem Mitglied-
staat, in dem es nicht patentfihig sei, selbst frei in den Verkehr gebracht
habe, die Einfuhr dieser Ware in den Mitgliedstaat, in dem das Erzeugnis
geschiitzt sei, nicht untersagt werden konne, da der Patentinhaber es vollig
freiwillig in den Verkehr gebracht habe.

Dagegen vertritt die Gesellschaft Merck, unterstiitzt durch die franzésische
Regierung und die Regierung des Vereinigten Konigreichs, die Auffassung,
der Zweck des Patents, dem Erfinder einen Ausgleich zu gewihren, werde
dann nicht erreicht. Denn da das Patentrecht in dem Land, in dem der Pa-
tentinhaber sein Erzeugnis in den Verkehr gebracht habe, gesetzlich nicht
anerkannt werde, koénne der Inhaber keinen Ausgleich fiir seine schépferi-
sche Erfindertitigkeit erhalten, weil er dort nicht das Monopol besitze, das
Erzeugnis als erster in den Verkehr zu bringen.

Angesichts dieser entgegengesetzten Auffassungen ist folgendes klarzustellen:
Aus der oben wiedergegebenen Definition des spezifischen Gegenstands des
Patents ergibt sich, dafl die Substanz des Patentrechts im wesentlichen darin
besteht, dem Erfinder das ausschlieflliche Recht zu verleihen, das Erzeugnis
als erster in den Verkehr zu bringen.

Dadurch, dafl dieses Recht zum ersten Inverkehrbringen dem Erfinder das
Monopol fiir die Verwertung seines Erzeugnisses vorbehilt, erméglicht es
ithm, einen Ausgleich fir seine schopferische Erfindertitigkeit zu erhalten,
ohne ihm jedoch diesen Ausgleich unter allen Umstinden zu garantieren.
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Es ist nimlich Aufgabe des Patentinhabers, in voller Kenntnis der Sachlage
iiber die Bedingungen zu entscheiden, unter denen er sein Erzeugnis in den
Verkehr bringt, was die Méglichkeit einschliefit, das Erzeugnis in einem Mit-
gliedstaat abzusetzen, in dem dafiir kein gesetzlicher Patentschutz besteht.
Entscheidet er sich in dieser Weise, so hat er die Konsequenzen seiner Wahl
hinzunehmen, soweit es um den Verkehr des Erzeugnisses innerhalb des Ge-
meinsamen Marktes geht, ein Grundprinzip, das zu den rechtlichen und
wirtschaftlichen Faktoren gehort, denen der Patentinhaber bei Festlegung der
Ausiibungsmodalititen seines Ausschlieflichkeitsrechts Rechnung tragen
mufi.

Diese Feststellung wird im iibrigen durch die Rechtsprechung des Gerichts-
hofes in den Urteilen vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75 (Terra-
pin, Slg. 1976, 1039) und 20. Januar 1981 in den verbundenen Rechtssachen
55/80 und 57/80 (Musik-Vertriecb membran und K-tel, noch nicht versffent-
licht) in dem Sinne erhirtet, dafl ,,sich der Inhaber eines gewerblichen und
kommerziellen Eigentumsrechts, das nach den Rechtsvorschriften eines Mit-
gliedstaats geschiitzt ist, auf diese Vorschriften nicht berufen [kann], um sich
der Einfuhr eines Erzeugnisses zu widersetzen, das auf dem Markt eines an-
deren Mitgliedstaats von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmiflig
in den Verkehr gebracht worden ist*.

Wiirde man also dem Erfinder oder seinen Rechtsnachfolgern erlauben, sich
auf das Patent, das sie in einem ersten Mitgliedstaat besitzen, zu berufen, um
sich der Einfuhr des Erzeugnisses zu widersetzen, das von ihnen in einem
anderen Mitgliedstaat, in dem dieses Erzeugnis nicht patentfihig war, frei in
den Verkehr gebracht worden ist, so wiirde dies zu einer Abschottung der
nationalen Mirkte fithren, die den Zielen des Vertrages zuwiderliefe.

Auf die gestellte Frage ist somit zu antworten, dafl die Bestimmungen des
EWG-Vertrags iiber den freien Warenverkehr einschliefllich des Artikels 36
dahin auszulegen sind, dafl sie es dem Inhaber eines Patents fiir ein Arznei-
mittel, der dieses Erzeugnis in einem ersten Mitgliedstaat, in dem Patent-
schutz besteht, verkauft und es sodann in einem anderen Mitgliedstaat, in
dem dieser Schutz nicht besteht, selbst in den Verkehr bringt, nicht erlauben,
von dem ihm nach den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats verliehe-
nen Recht Gebrauch zu machen, in diesem Staat den Vertrieb des aus dem
anderen Mitgliedstaat eingefiihrten Erzeugnisses zu verbieten.
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Kosten

Die Auslagen der franzésischen Regierung, der Regierung des Vereinigten
Kénigreichs und der Kommission der Europiischen Gemeinschaften, die Er-
klarungen beim Gerichtshof eingereicht haben, sind nicht erstattungsfihig.
Fiir die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit
in dem vor dem nationalen Gericht anhingigen Rechtsstreit; die Kostenent-
scheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Griinden

hat

DER GERICHTSHOF

auf die thm vom Prisidenten der Arrondissementsrechtbank Rotterdam mit
Urteil vom 2. Juli 1980, beim Gerichtshof eingegangen am 15. September
1980, vorgelegte Frage fiir Recht erkannt:

Die Bestimmungen des EWG-Vertrags iiber den freien Warenverkehr
einschlieSlich des Artikels 36 sind dahin auszulegen, dafl sie es dem Inha-
ber eines Patents fiir ein Arzneimittel, der dieses Erzeugnis in einem er-
sten Mitgliedstaat, in dem Patentschutz besteht, verkauft und es sodann
in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieser Schutz nicht besteht, selbst
in den Verkehr bringt, nicht erlauben, von dem ihm nach den Rechtsvor-
schriften des ersten Mitgliedstaats verlichenen Recht Gebrauch zu ma-
chen, in diesem Staat den Vertrieb des aus dem anderen Mitgliedstaat
eingefiihrten Erzeugnisses zu verbieten.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans

O’Keeffe Touffait Due Everling Chloros

Verkiindet in éffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. Juli 1981.

Der Kanzler Der Prisident
A. Van Houtte J. Mertens de Wilmars
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