PHARMON MOT HOECHST

DOMSTOLENS DOM
av den 9 juli 1985°

I mél 19/84

har Hoge Raad till domstolen gett in en begiran om férhandsavgérande enligt
artikel 177 i EEG-fordraget i det mal som pigér vid den nationella domstolen
mellan

Pharmon BV, Rhoon, Nederlinderna,
sokande,
och
Hoechst AG, Frankfurt, Férbundsrepubliken Tyskland,

svarande.

Begiiran avser tolkningen av gemenskapsreglerna om fri r6rlighet for varor for att
faststélla omfattningen av det skydd som ges genom ett patent nir en tvangslicens
har utfirdats for ett parallellt patent.

DOMSTOLEN
sammansatt av ordféranden Mackenzie Stuart, avdelningsordférandena G. Bosco
och O. Due samt domarna T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann och

Y. Galmot,

generaladvokat; G.F. Mancini,
justitiesekreterare; D. Louterman, byradirektor,

som beaktat yttrandena fran

—  Pharmon BV, s6kande i malet vid den nationella domstolen, genom
advokaten A.F. De Savornin Lohman, Rotterdam,

-
Rittegingssprak: nederlindska.

267



DOM AV DEN 9.7.1985 - MAL 19/84

Hoechst AG, svarande i malet vid den nationella domstolen, genom
advokaten J.A. Stoop, Haag,

Danmarks regering, genom juridiske radgivaren L. Mikaelsen,

Forbundsrepubliken Tysklands regering, genom M. Seidel, i egenskap av
ombud

Frankrikes regering, genom J.-P. Costes, i egenskap av ombud,
Italiens regering, genom O. Fiumara, i egenskap av ombud,
Nederliindernas regering, genom I. Verkade, i egenskap av ombud,

Forenade kungarikets regering, genom G. Dagtoglou, Treasury Solicitor’s
Department, i egenskap av ombud,. : :

Europeiska gemenskapernas kommission, genom juridiske radgivaren
A. McClellan och A. Haagsma, rittsjinsten, bada i egenskap av ombud,

som hort generaladvokatens forslag till avgérande, framlagt vid sammantride den
23 april 1985,

meddelar foljande
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dom
DOMSKAL

Genom dom av den 13 januari 1984, som inkom till domstolen den
20 januari 1984, har Hoge Raad enligt artikel 177 i EEG-fordraget stéllt tre
frigor om tolkningen av gemenskapsreglerna om fri rorlighet for varor for
att faststilla grinserna for tillimpningen av nationell patentlagstifining vid
import av en produkt tillverkad i en annan medlemsstat i enlighet med en
tvangslicens som beviljats under ett parallellt patent.

Denna fraga har uppkommit inom ramen for en tvist mellan det tyska
foretaget Hoechst och det nederléndska foretaget Pharmon, i vilken Hoechst
forsokte forhindra att Pharmon saluforde ett parti Iikemedel i Nederlinderna.
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Vid tidpunkten for de omstindigheter som ligger till grund for tvisten, dvs.
ar 1976, innehade Hoechst patent i Forbundsrepubliken Tyskland och
parallelia patent i bdde Nederldnderna och Férenade kungariket pd samma
uppfinning, nimligen en tillverkningsprocess for likemedlet furosemid.

Ar 1972 beviljades det brittiska foretaget DDSA. Pharmaceuticals Ltd. (nedan
kallat DDSA), med stdd av artikel 41 i den da géillande 1949 ars Patents Act,
en tvangslicens under Hoechts parallella patent i Forenade kungariket,
varigenom DDSA fick ritt att utnyttja uppfinningen.

Tvangslicensen utfirdades i foreliggande fall med sifd av artikel 41 i 1949
ars Patents Act som omfattade sirskilda regler for patent avseende livsmedel,
lakemedel och kirurgiska instrument. Nir det géllde sidana patent var
Comptroller General of Patents skyldig att utfirda en tvangslicens till varje
person som anstkte om detta, sdvida det inte foreldg giltiga skdl att avsla
ansokan.

Det framgér av artikel 41.2 att syftet med dessa regler var att produkferna i
fraga skulle kunna kdpas till ligsta mdjliga pris, samtidigt som patenthavaren
skulle kunna géra en skilig vinst pa sitt patent. Tvangslicensen under-
tecknades varken av licenshavaren eller patenthavaren, utan endast av en
tjinsteman vid den brittiska patentmyndigheten.

I foreliggande fall var det friga om en icke exklusiv tvangslicens som inte
kunde 6verlatas och som utfirdades fér Foérenade kungariket Storbritannien
och Nordirland samt for Isle of Man. Tvéangslicensen var férknippad med
exportforbud.

Strax innan det brittiska patentet 16pte ut i slutet av ar 1976 brot emellertid
DDSA mot detta exportfdrbud genom att silja ett storre parti furosemid-
tabletter som foretaget hade tillverkat till det nederlindska likemedels-
foretaget Pharmon., Pharmon avsig att saluféra de siledes forvirvade
likemedelsprodukterna i Nederlidnderna.

Hoechst vickte talan mot Pharmon vid Rechtbank i Rotterdam som genom

dom av den 1 februari 1977, vilken vunnit laga kraft, generellt forbjod
Pharmon att géra intring pad Hoechsts nederldndska patentrittigheter.

Pharmon végrade godta att det generella forbudet dven gillde furosemid med
ursprung i Forenade kungariket, ddr det enligt Pharmons utsago lagligen
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hade saluforts av DDSA. Pharmon vickie dirfor talan vid Arrondissements-
rechtbank i Roiterdam i syfte att 3 faststéllt att s& var fallet.

Malet forelades Gerechishof i Haag, som ansig att tabletterna i fraga inte
hade forts ut pa marknaden i Forenade kungariket eftersom Pharmon hade
kopt det omtvistade partiet furosemid direkt av DDSA, och att man dessutom
maste ta hinsyn till att Hoechst inte erhallit nigon licensavgift for partiet i
fraga. Genom dom av den 3 mars 1982 ogillade foljaktligen Gerechtshof
Pharmons talan. , , . :

Pharmon fullféljde da sin talan till Hoge Raad och gjorde bl.a. gillande att
Gerechtshof felaktigt hade utgatt fran att furosemidpartiet i fraga inte hade
forts ut pa den brittiska marknaden och likaledes felaktigt lagt vikt vid att
ingen licensavgift hade betalats till Hoechst.

Genom dom av den 13 januari 1984 begirde Hoge Raad, som ansig aft detta
mal gav upphov till ett flertal frigor om tolkningen av gemenskapsritten, ett
forhandsavgorande av domstolen rorande féljande fragor:

»1. Strider det mot reglerna om fri rorlighet for varor inom den
gemensamma marknaden att en patenthavare utovar sin ritt enligt en
medlemsstats lagstiftning att motsitta sig att en produkt som skyddas
av hans patent salufors i denna stat, om produkten i fraga ar tillverkad
i en annan medlemsstat och siljs och levereras direkt fran denna
medlemsstat till en kopare i den forstnimnda medlemsstaten av
innehavaren av en tvingslicens under ett parallellt patent som innehas
av samma patenthavare i denna andra medlemsstat?

2. Ar svaret pa den forsta frigan beroende av om myndigheterna i den
andra medlemsstaten har beslutat att tvangslicensen skall vara
forknippad med ett exportforbud? .

3. Har det nigon betydelse for svaret pa den forsta frigan
a) om patenthavaren rent allméint kan resa krav pa licensavgift for
de produkter som licenshavaren salufér inom ramen for sin

tvangslicens,

b)  om patenthavaren har ritt till licensavgift for det parti som det
ar fraga om i foreliggande fall,
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c) om patenthavaren inte bara kan resa krav pa licensavgift utan
faktiskt ocksa har uppburit (eller onskat uppbéra) sidan avgifi?”

Svaret pa den forsta fragan

Den nationella domstolens forsta friga gar i huvudsak ut pi om artiklarna 30
och 36 i férdraget hindrar tillimpningen av en medlemsstats lagstiftning som
ger patenthavaren ritt att motsitta sig saluféringen i denna stat av en produkt
som ir tillverkad i en annan medlemsstat av innehavaren av en tvangslicens
under ett parallellt patent som innehas av samma patenthavare.

Pharmon, som #r sdkande i malet vid den nationella domstolen, anser att
innehavaren av en tvangslicens maste ha rétt att leverera den produkt som &r
foremal fér det ursprungliga patentet, det parallella patentet och
tvangslicensen direkt till en annan medlemsstat didr det finns ett parallelit
patent.

Pharmon har lagt fram en rad argument som stod for sin uppfatining. Med
tanke pa tillvigagangssittet vid utfirdandet av tvangslicenser, det réttsskydd
som patenthavaren har att tiligd och det faktum att han uppbir skilig
ersittning finns det ingen pataglig skillnad mellan en tvingslicens och en
frivillig licens. Nir det giller frigan om patenthavarens samtycke har
Pharmon hivdat att de nationella myndigheternas beslut kan anses ersitta
patenhavarens samtycke och att under alla omsténdigheter patentrittigheterna
dven kan anses vara konsumerade ndr produkten har saluforts i den
medlemsstat diir tvangslicensen utfirdades. Pharmon anser vidare att ett
flertal av domstolens domar stédjer dess uppfattning, sirskilt domen av den
3 juli 1974 i mélet 192/73 Van Zuylen mot Café Hag (Rec. 1974, s. 731),
domen av den 20 januari 1981 i forenade malen 55 och 57/80 Musik-
Vertrieb membran mot GEMA (Rec. 1981, s. 147) och domen av den 14 juli
1981 i malet 187/80 Merck mot Stephar (Rec. 1981, s. 2063). Innebérden av
dessa domar ir att den som bestimmer sig fOr att utnyttja mdjligheten att
ansdka om ett parallellt patent i Férenade kungariket i och med detta godtar
den samlade brittiska lagstiftningen och dess foljder, déribland mojligheten
att en tvangslicens utfirdas under det parallella patentet.

Hoechst, de sex medlemsstater som har inkommit med yttranden och

kommissionen har i stort sett enhillligt hivdat ati innehavaren av en
tvangslicens inte har rétt att leverera direkt till en medlemsstat dir det finns
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ett parallellt patent. De anser foljaktligen att det inte strider mot reglerna om

- fri rorlighet for varor att en patenthavare utovar sin ritt enligt en

medlemsstats lagstiftning att invinda mot att en produkt som skyddas av hans
patent under ovannimnda omsténdigheter saluférs i denna stat.

For det forsta skiljer sig enligt deras uppfattning en tvangslicens frin en
frivillig licens, bl.a. dirigenom att det inte forekommer nagra verkliga
forhandlingar mellan licenshavaren och patenthavaren, att ifragavarande
dokument #r en ren myndighetshandling som varken undertecknas av
licenshavaren eller patenthavaren samt att den relation som normalt uppstar

.mellan en patenthavare och innchavaren av en avtalsenlig licens saknas.

For det andra har det gjorts géllande att tvangslicenser och frivilliga licenser
inte tjinar samma syfte. Medan de senare utgdr ett sdtt att utnyttja det
sirskilda foremalet for patentritten sisom detta har definierats av domstolen,
syftar de forra tvirtom huvudsakligen iill att tillgodose en medlemsstats
sdrintressen. Det skulle dirfor vara orittvist och t.0.m. riskabelt att ge denna
medlemsstat en ytterligare fordel genom ait tillita att en produkt som
tillverkas i enlighet med en tvangslicens som den staten har utfdrdat levereras
direkt till andra medlemsstater, dir det finns ett parallellt patent.

For det tredje framhills sdrskilt i alla ovannimnda yttranden  att
patenthavaren varken direkt eller indirekt ger sitt samtycke nir det giller

_ tvangslicenser. Med hénvisning till domstolens rétispraxis (sirskilt dom av

den 31 oktober 1974 i malet 15/74 Centrafarm mot Sterling Drug [Rec.
1974, s. 1147], ovannamnda dom av den 14 juli 1981 i malet 187/80 Merck
mot Stephar, och dom av den 14 september 1982 i malet 144/81 Keurkoop
[Rec. 1982, s. 2853]), betonas i yttrandena den omstandlgheten att inget av
de villkor som enligt domstolens réttspraxis bestaimmer de gemenskapsritts-
liga ramarna. for utovandet av industriell och kommersiell Aganderitt som
skyddas pa nationell niva dr uppfyllda nér det giller tvangslicenser. Teorin
om konsumtion av patentrattlgheter vilken férutsitter att produkten i friga
har salufrts fritt och frivilligt av patenthavaren eller med dennes samtycke,
kan dirfor inte gilla i fraga om tvangslicenser. Denna uppfattning bekréftas

.av  bestimmelserna i konventionen om europeiskt ~patent for den

gemensamma marknaden (gemenskapens patentkonventlon) (EGT nr L 17,
26.1.1976, s. .1, fransk version; vid Oversittningen fanns ingen svensk
version att tillgd), sérskilt artikel 81.3 i denna, som dven om den &nnu inte

har triit i kraft inda klargor medlemsstaternas héllning i detta avseende. '
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For det fjsrde har Hoechst och alla de medlemsstater som har inkommit med
ytiranden hévdat att territorialitetsprincipen i frdga om bestimmelser
utfirdade av medlemsstaternas offentliga myndigheter hindrar att innehavaren
av en tvangslicens tillskrivs réttigheter pa andra medlemsstaters territorium.
Eftersom en tvingslicens dr en undantagsatgdrd och ofta utgdr en sanktion
riktad mot patenthavaren, maste den tillimpas restriktivt och dess verkningar
far inte g utdver det avsedda dndamalet, vilket i normala fall dr hinsynen
till allménintresset och, sirskilt i friga om likemedel, sikerstéllandet av en
titlfredsstillande f6rsérjning av hemmamarknader.

Det skall erinras om att artiklarna 30 och 36 i fordraget enligt domstolens
fasta rittspraxis hindrar tillimpningen av en nationell lagstiftning enligt
vilken patenthavaren har ritt att motsétta sig import och saluféring av en
produkt som lagligen har forts ut p4 marknaden i en annan medlemsstat av
honom sjilv, med hans samtycke eller av en person som stér i ett ekonomiskt
eller riittsligt beroendeférhallande till honom.

Om en patenthavare hade mojlighet att férbjuda import av patentskyddade
produkter, som saluférs av honom eller med hans samtycke i en annan
medlemsstat, skulle han nimligen kunna avskidrma de nationella marknaderna
och dirmed begrinsa handeln mellan medlemsstaterna, utan att en sidan
begrinsning skulle vara nodvindig for att skydda den ensamritt som
tillkommer honom genom de parallella patenten.

Den nationella domstolens fraga gar alltsa i huvudsak ut pA om samma regler
giller niir importen och saluféringen avser en produkt som tillverkas i den
exporterande medlemsstaten av innehavaren av en tvéngslicens under ett
parallellt patent vars innehavare dven innehar patent i den importerande
medlemsstaten.

Det bor i detta sammanhang understrykas att om en medlemsstats behoriga
myndigheter, som i foreliggande fall, utfardar en tvangslicens till en tredje
part som ger denna mdjlighet att genomféra tillverkning och saluféring som
patenthavaren normalt skulle kunna férbjuda, kan patenthavaren inte anses ha
gett sift samtycke till denna tredje parts verksamhet. Genom en sidan atgird
frantas nimligen patenthavaren sin befogenhet att fritt bestimma villkoren for
salufring av sin produkt.

Som domstolen senast slog fast i ovannimnda dom av den 14 juli 1981

(Merck mot Stephar) dr patentrittens visentliga innehall att ge uppfinnaren
ritt att vara den forste som for ut den berérda produkten pA marknaden och
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déirigenom fa kompensation for sin uppfinnarméda. Det dr ddrfor nddvindigt
att ge patenthavaren mojlighet att motsétta sig import och saluféring av
produkter som tillverkas i enlighet med en tvéngslicens for att skydda
inneborden av den ensamritt som tillkommer honom genom hans patent.

- Svaret pa frigan blir under dessa omstéindigheter {6ljande. Artiklarna 30 och

36 i fordraget hindrar inte tillampningen av en medlemsstats lagstiftning som
ger patenthavaren rétt att motsitta sig saluforing i denna stat av en produkt
som har tillverkats i en annan medlemsstat av innehavaren av en tvingslicens
under ett parallellt patent som innehas av samma patenthavare.

Svaret pa den andra och den tredje fragan

Den nationella domstolen vill med dessa tva fragor i huvudsak veta om det
har nagon betydelse for svaret pa den forsta frigan dels om myndigheterna
i den medlemsstat som beviljade tvangslicensen har forknippat licensen med
exportforbud, dels om tvangslicensen faststiller regler om betalning av
licensavgift till patenthavaren och om denne faktiske har accepterat eller
uppburit sadan avgift.

Det &r i detta hdnseende tillrackligt att faststdlla att de i gemenskapsritten
faststillda grinserna for tillimpning av den importerande medlemsstatens
lagstiftning pa intet sdtt 4r beroende av de villkor som stélls av de behoriga
myndigheterna i den exporterande medlemsstaten for att bevilja tvingslicens.

Svaret pa den andra och den tredje frigan blir dérfor f6ljande. Det har ingen
betydelse for svaret pA den forsta frigan om tvingslicensen &r férknippad
med exportférbud, om den faststdller att patenthavaren skall erhalla
licensavgift, eller om denne har accepterat ¢ller vigrat uppbéra sadan avgift.

Riittegangskostnader

De kostnader som har foérorsakats Danmarks, Forbundsrepubliken Tysklands,
Frankrikes, Italiens, Nederlindernas och Forenade kungarikets regeringar
samt Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med
yttrande till domstolen, -dr inte erséittningsgilla. Eftersom forfarandet i
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forhallande till parterna i maélet vid den nationella domstolen utgdr ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pa den domstolen att besluta om
rittegangskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar
DOMSTOLEN

- anglende de frigor som genom beslut av den 13 januari 1984 forts vidare av
Hoge Raad - féljande dom:

1) Artiklarna 30 och 36 i fordraget hindrar inte tillimpningen av en
medlemsstats Iagstiftning som bemyndigar patenthavaren att inviinda
mot saluféring i denna stat av en produkt som har tillverkats i en annan
medlemsstat av innchavaren av en tvangslicens under eit parallellt patent
som innehas av samma patenthavare.

2) Det har i detta hiinseende ingen betydelse om tvangslicensen ér
forknippad med exportfoérbud, om den faststiiller att patenthavaren skall
erhilla licensavgift, eller om denne har accepterat eller viigrat uppbiira
sddan avgift.

Mackenzie Stuart Bosco Due

Koopmans Everling Bahimann Galmot

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 9 juli 1985.

P. Heim A. J. Mackenzie Stuart
Justitiesekreterare Ordférande
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