MERCK MOT STEPHAR OCH EXLER

DOMSTOLENS DOM
av den 14 juli 1981

I mal 187/80

har ordféranden for Arrondissementsrechtbank Rotterdam till domstolen gett in en
begiran om forhandsavgorande enligt artikel 177 i EEG-fordraget i det mal som
pagér vid den nationella domstolen mellan

Merck & Co. Inc., Rahway, New Jersey, USA,

och

1. Stephar BV, Rotterdam,
2. Petrus Stephanus Exler, Capelle aan den 1Jssel.

Begiran avser tolkningen av bestimmelserna i EEG-férdraget om fri rorlighet for
varor, sirskilt artikel 36, i forhallande till patentritten.

DOMSTOLEN
sammansatt av ordféranden J. Mertens de Wilmars, avdelningsordférandena
P. Pescatore, Mackenzie Stuart och T. Koopmans samt domarna A. O’Keeffe,
A. Touffait, O. Due, U. Everling och A. Chloros,

generaladvokat: G.Reischl,
justitiesekreterare: A. Van Houtte,

meddelar foljande

.
RiittegAngssprik: nederlindska.
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dom
DOMSKAL

Genom dom av den 2 juli 1980, som inkom till domstolen den 15 september
1980, har ordforanden for Arrondissementsrechtbank i Rotterdam i enlighet
med artikel 177 i EEG-fordraget stillt en friga om forhallandet mellan
bestimmelserna i fordraget om fri rorlighet for varor, sirskilt artikel 36, och
skyddet av industriell och kommersiell d4ganderitt enligt nationell lag.

I domen om hénskjutande har ordférandén for Arrohdissementsrechtbaﬁk i

_ Rotterdam redogjort for foljande faktiska omstindigheter och natlonella

riftsregler som &r av betydelse for fragan:

— Merck & Co. Inc; nedan kallat ”Merck”, innehar tva nederlindska
patent som skyddar ett likemedel, Moduretic, och tillverknings-
metoden for detta. Med stod av dessa patent far foretaget enligt den
nederlindska lagstiftningen vidta rittsliga atgérder mot att andra
personer salufor den skyddade produkten i det landet, dven om pro-
dukten har saluférts i en annan medlemsstat av patenthavaren eller
med dennes tillstand. :

— Foretaget salufor detta likemedel i Italien, dér det inte har kunnat
patenteras eftersom den italienska patentlagen (Regio Decreta nr- 1127
av den 29 juni 1939) - vilken senare forklarades grundlagsstridig
genom den italienska Corte Costituzionales dom av den 20 mars 1978
- forbjod meddelande av patent for likemedel och tillverkningsmeto-
der f6r dessa vid den tidpunkt dé ldkemedlet saluférdes i Italien.

—  Foretaget Stephar importerar likemedlet fran Italien till Nederlanderna
och salufér det dir i konkurrens med Merck. '

Mot bakgrund av dessa omstéindigheter har den nationella domstolen fragat
om fordragets allménna bestimmelser om fri rérlighet for varor - trots
bestammelserna i artikel 36 — hindrar innehavaren av ett patent som séljer ett
likemedel som ir skyddat av detta patent i en medlemsstat (Nederldnderna)
att i enlighet med den medlemsstatens nationella lagstiftning invinda mot att
Iikemedlet i fraga, vilket han sjilv salufor fritt i en annan medlemsstat
(Ttalien) dér inget patentskydd finns, importeras dérifran och saluférs av
andra personer i den forsta medlemsstaten (Nederldnderna).
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Vid prévningen av denna friga har parterna i malet vid den nationella
domstolen inledningsvis papekat att domstolen redan genom sin dom av den
31 oktober 1974 i mélet 15/74 Sterling Drug (Rec. 1974, s. 1147) har
faststllt att dven om artikel 36 i fordraget av skil som r6r skyddet av
industriell och kommersiell dganderitt innehaller ett undantag fran en av de
grundldggande principerna for den gemensamma marknaden, sa tillater den
endast en sadan avvikelse i den man som detta dr berdéttigat for att skydda det
sirskilda foremalet for dessa rittigheter, vilket pa patentrittsomradet dr ”att
patenthavaren, som kompensation for sin uppfinnarmdda, tillforsidkras
ensamritt att anvidnda en uppfinning for att tillverka industriprodukter och
bringa dem i omsétining, antingen direkt eller genom att upplata licens till
tredje part, liksom ritten att motsitta sig efterbildning”.

I samma dom har domstolen faststillt att ett hinder for den fria rérligheten
for varor kan vara berittigat for att skydda industriell dganderitt, nir detta
skydd aberopas mot en produkt som kommer fran en medlemsstat dédr den
inte dr patenterbar och som har tillverkats av tredje part utan patenthavarens
samtycke.

Parterna &r eniga om att den situation som skall prévas i foreliggande fall
skiljer sig frin den som ovannidmnda dom avség, eftersom det hir visserligen
1ror sig om en medlemsstat dér den ifrdgavarande produkten inte &r patenter-
bar, men produkten inte har saluférts dér av tredje man utan av produktens
patenthavare och tillverkare sjilv. Parterna har dock dragit motsatta slutsat-
ser av detta konstaterande.

Stephar och kommissionen har anfort att det, eftersom patenthavaren sjily
har fort ut den ifrdgavarande produkten pa marknaden i en medlemsstat dir
den inte dr patenterbar, inte kan vara férbjudet att importera varorna till den
medlemsstat dir produkten dr skyddad, eftersom patenthavaren av egen fri
vilja har {61t ut den pA marknaden.

Merck har ddremot, stétt av Frankrikes och Forenade kungarikets regeringar,
hidvdat att malet med patentet, dvs. att kompensera uppfinnaren, inte siker-
stéllls eftersom patenthavaren pi grund av att patentritten inte erkénns av
lagen i det land dér han har salufért sin produkt, inte dr garanterad ritten att
vara den férste som for ut produkten p4 marknaden och dirigenom inte har
mojlighet att fa4 kompensation for sin uppfinnarméda,

Mot bakgrund av dessa motstridande uppfattningar skall det pipekas att det
av definitionen ovan av det sérskilda malet med patentet foljer att det viisent-
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liga innehallet i patentriitten i huvudsak r att ge uppfinnaren rit att vara den
forste som for ut produkten pa marknaden.

Denna ritt att vara den forste som for ut produkten pd marknaden ger
uppfinnaren en méjlighet att fa kompensation fér sin uppfinnarméda, genom
att han f6rbehalls ensamritten till utnyttjande av sin uppfinning. Dock
garanteras han inte sidan kompensation under alla omstindigheter.

Det 4r nimligen patenthavarens sak att med full kéinnedom om omstéindig-
heterna faststilla de villkor under vilka han skall saluféra sin produkt, dven
mojligheten att avsitta den i en medlemsstat dir lagstiftningen inte ger den
ifragavarande produkten nigot patentskydd. Om han beslutar sig for detta
maste han acceptera foljderna av sitt val i friga om produktens fria rérlighet
pd den gemensamma marknaden, vilket dr en grundldggande princip i det
rittsliga och ekonomiska sammanhang som patenthavaren maste beakta nir
han bestdimmer hur han skall utnyttja sin ensamrétt.

Detta konstaterande bekriftas for 6vrigt genom domstolens rittspraxis i
domarna av den 22 juni 1976 i malet 119/75 Terrapin (Rec. 1976, s. 1039),
och av den 20 januari 1981 i de forenade maélen 55 och 57/80, Musik-
Vertrieb Membran och K-tel (innu inte offentliggjord), av vilka det framgér
att ”innehavaren av en industriell eller kommersiell rittighet som &r skyddad
enligt en medlemsstats lagstiftning, kan inte dberopa denna lagstiftning for att
hindra import av en vara som lagligen har forts ut pA marknaden i en annan
medlemsstat av innehavaren sjilv eller med dennes samtycke”.

Om man under dessa omstindigheter tillit att en uppfinnare eller dennes
rittsinnehavare dberopar det patent som de innehar i en medlemsstat for att
motsitta sig import av en produkt som de fritt har salufért i en annan
medlemsstat dir den inte var patenterbar, si skulle detta medféra en av-
skirmning av de nationella marknaderna i strid med fordragets mal.

Svaret pé fragan blir alltsa foljande. Bestimmelserna i EEG-fordraget om fri
rorlighet f6r varor, inbegripet bestimmelserna i artikel 36, skall foljaktligen
tolkas s att en innehavare av ett likemedelspatent som salufor lakemedlet i
en medlemsstat ddr det 4r skyddat av patent och som dérefter borjar salufora
det i en annan medlemsstat dir detta skydd saknas, inte kan utnyttja den rétt
som tillkommer honom enligt den forsta medlemsstatens lagstiftning att
forbjuda att produkten salufors dir, nir den importeras frin den andra
medlemsstaten.
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Rittegangskostnader

15 De kostnader som har férorsakats Frankrikes och Foérenade kungarikets
regering samt Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit
med yttrande till domstolen, r inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i
forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen utgor ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pd den domstolen att besluta om
rittegdngskostnaderna.

Pa dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angdende de fragor som forts vidare genom dom av den 2 juli 1980 av ordf6ran-
den f6r Arrondissementsrechtbank Rotterdam - foljande dom:

Bestimmelserna i EEG-fordraget om fri rorlighet for varor, inbegripet be-
stimmelserna i artikel 36, skall foljaktligen tolkas sa att en innehavare av ett
likemedelspatent som salufor detta likemedel i en medlemsstat dir patent-
skydd finns och som diirefter borjar salufora det i en annan medlemsstat déir
detta skydd saknas, inte kan utnyttja den ritt som tillkommer honom enligt
den forsta medlemsstatens lagstiftning att forbjuda att produkten salufors dir,
niir den importeras frin den andra medlemsstaten.,

Mertens de Wilmars Pescatore  Mackenzie Stuart ~ Koopmans O’Keeffe

Touffait Due Everling Chloros

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 14 juli 1981.

A. Van Houtte J. Mertens de Wilmars
Justitiesekreterare Ordférande
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