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L’esercizio da parte del titolare di un
brevetto, della facolta attribuitagli dal
diritto di uno Stato membro, di op-
porsi allo sfruttamento commerciale
in questo Stato del prodotto bevettato
e posto in commercio in un altro Sta-
to membro dal titolare stesso del bre-
vetto o con il suo consenso, & incom-
patibile con le norme del trattato
CEE, relative alla libera circolazione
delle merci nell’ambito del mercato
comune. E altresi irrilevante la circo-
stanza che esistano, fra lo Stato mem-
bro esportatore e lo Stato membro
importatore, differenze di prezzo do-
vute a provvedimenti di controllo
adottati in materia dall’autoritd dello
Stato esportatore.

11 titolare di un brevetto su un pro-
dotto farmaceutico non pud sottrarsi
alla norme comunitarie sulla libera
circolazione delle merci, per control-
lare la distribuzione del prodotto al

Nel procedimento 15-74,

fine della protezione dei consumatori
contro preparati difettosi.

. L’art. 42 dell’atto di adesione non

pud essere invocato per opporsi all’
importazione nei Paesi Bassi, neppure
anteriormente al 1° gennaio 1975, di
merci vendute sul mercato del Regno
Unito, dal titolare del relativo brevet-
to o con il suo consenso.

. L’art. 85 non colpisce accordi o prati-

che concordate fra imprese apparte-
nenti allo stesso gruppo come societa
madre ed affiliata, qualora esse costi-
tuiscano un’unitd economica nell’am-
bito della quale I’affiliata non dispone
di effettiva autonomia nella determi-
nazione del proprio comportamento
sul mercato, e gli accordi o pratiche
di cui trartasi abbiano semplicemente
lo scopo di effettuare una ripartizione
di compiti alP’interno del gruppo.

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte,
a norma dell’art. 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad der Nederlanden
(Corte di Cassazione dei Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

CENTRAFARM B. V. (s. r. L.) con sede in Rotterdam,

ADr1AAN DE PEIJPER, residente in Nieuwerkerk aan de IJssel,

STerLING DrUG INC., societa con sede in New York (USA),

domanda vertente sull’interpretazione delle norme sulla libera circolazione
delle merci contenute nel trattato CEE, in relazione all’art. 42 del trattato di
adesione alla Comunita economica europea dei nuovi Stati membri, nonché
sulla interpretazione dell’art. 85 del trattato CEE, in relazione al diritto in
materia di brevetti,
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LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; C. O Délaigh e A. J. Mackenzie
Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wil-
mars, P. Pescatore, H. Kutscher e M. Serensen (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

La decisione di rimessione e le osserva-
zioni presentate a norma dell’art. 20 del-
lo statuto della Corte di giustizia CEE, si
pOssSono riassumere come segue:

I —Gli antefatti e il pro-

cedimento

1. La Sterling Drug Inc., societd costi-
tuita secondo il diritto dello Stato di
New York, detiene brevetti dello stesso
genere in diversi Paesi della CEE — tra
cui i Paesi Bassi (brevetto n. 125.254) e
la Gran Bretagna (brevetto n. 1 000 892)
— brevetti relativi ai metodi di prepara-
zione d’una specialitd farmaceutica de-
nominata «acidum nalidixicum» destina-
ta alla terapia delle infezioni delle vie
urinarie.

In relazione a tale prodotto, in Gran
Bretagna ¢ titolare del marchio «Ne-
gram» la societd Sterling-Winthrop
Group Ltd. e nei paesi Bassi la Win-
throp B.V., affiliata della prima.

La Centrafarm, di cui & direttore il sig.
De Peijper, importava dall’Inghilterra e
dalla Repubblica federale di Germania

(dove erano state regolarmente poste in
commercio dalle affiliate della Sterling
Drug. Inc.) nei Paesi Bassi, dove sono
state poste in vendita, specialitd farma-
ceutiche preparate secondo un procedi-
mento tutelato da brevetto, tra cui talune
recanti il marchio «Negram», senza il
consenso della Sterling Drug.

Nell'importare il prodotto dalla Gran
Bretagna, la Centrafarm traeva profitto
da una notevole differenza di prezzo. In
Gran Bretagna, a quanto pare, il prodot-
to veniva venduto ad un prezzo pari alla
meta di quello praticato nei Paesi Bassi.

2. Con atto 16 giugno 1971, la Sterling
Drug citava la Centrafarm ed il De Peij-
per avanti il presidente del tribunale di
Rotterdam, perché con procedimento
d’urgenza venisse adottato un provvedi-
mento conservativo nei confronti della
Centrafarm e del suo direttore responsa-
bile, ed intimato agli stessi di astenersi
da qualsiasi violazione del brevetto di
cui la Sterling Drug era titolare; essa ag-
giungeva una serie di richieste accessorie.
Il presidente del tribunale respingeva
'istanza con la la motivazione che, in
forza di una certa interpretazione della
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legge olandese sui brevetti (Octrooiwet),
un prodotto si considera posto regolar-
mente in commercio anche nell’ipotesi in
cui il titolare di un brevetto olandese lo
ponga in vendita all’estero. La Sterling
Drug interponeva appello avanti la corte
d’appello (Gerechtshof) dell’Aia, che oc-
coglieva la domanda, salvo nella parte
relativa a determinate richieste accesso-
rie. La Centrafarm ed il de Peijper ricor-
revano in cassazione avanti lo Hoge
Raad avverso la sentenza della corte
d’appello.

3. Lo Hoge Raad ha sospeso il procedi-
mento e, a norma dell’art. 177 del tratta-
to CEE, ha chiesto alla Corte di giustizia
di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

1. Sulla libera circolazione delle merci:
a) posto che:

1. un’impresa detenga in diversi pae-
si della CEE brevettx dello stesso
genere;

2. i prodotti brevettati siano stati po-
sti regolarmente in commercio in
uno o piu dei predetti paesi da im-
prese cui il titolare del brevetto
abbia concesse licenze di produ-
zione e/o di vendita;

3. successivamente i prodotti siano
stati esportati da terzi, posti in
commercio e rivenduti in un altro
di predetti Paesi;

4. il diritto del paese di importazione
attribuisca al titolare di un brevet-
to il diritto di opporsi in via giudi-
ziale allo sfruttamento commer-
ciale da parte di altri, nel suddetto
paese, del prodotto brevettato, an-
che qualora tale prodotto sia stato
precedentemente posto in com-
mercio in un altro paese dal titola-
te stesso del brevetto o da un suo
licenziatario;

se le norme del trattato CEE relative
alla libera circolazione delle merci
vietino al titolare di un brevetto, fat-
to salvo I’art..36 del tratrato stesso,
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di esercitare il diritto menzionato sub
4,

b) Qualora le norme relative alla libera
circolazione delle merci non vietino
in forma assoluta Iesercizio del
suddetto diritto; se il divieto sussista
nel caso in cui il ripetuto diritto ven-
ga esercitato al fine, esclusivo o me-
no, di isolare i singoli mercati nazio-
nali del prodotto brevettato, o perlo-
meno lesercizio del diritto abbia per
effetto I’isolamento del mercato.

¢) Se la soluzione delle questioni sub a)
e sub b) possa essere diversa a secon-
da che il titolare del brevetto ed il ti-
tolare delle licenze di produzione e/o
di vendita appartengano o meno allo
stesso gruppo.

d) Se il titolare del brevetto possa giusti-
ficare D’esercizio del suddetto diritto
con la circostanza che le differenze di
prezzo nei paesi interessati (dalle
quali sorge per i terzi la convenienza
ad acquistare il prodotto brevettato
in uno dej paesi ed a rivenderlo nell’
altro e per il titolare del brevetto la
necessita d’opporsi a simili iniziative)
dipendono dal fatto che le autorita
dello Stato di esportazione hanno
mantenuto artificiosamente basso il
prezzo del prodotto brevettato.

e) Se, nel settore dei prodotti farmaceu-
tici, il titolare del brevetto possa giu-
stificare ’esercizio del suddetto dirit-
to con l’esigenza di mantenere sulla
diffusione dei propri prodotti il con-
trollo da esso ritenuto necessario per
poter adottare misure a protezione
dei consumatori, qualora determinati
farmaci si rivelino difettosi.

f) Se lart. 42 del trattato d’adesione
implichi che le norme del trattato
CEE relative alla libera circolazione
delle merci impediscono [Pesercizio
del suddetto diritto derivante dal bre-
vetto oppure tali norme non possano
trovare applicazione nei Paesi Bassi,
per quanto riguarda i prodotti prove-
nienti dal Regno Unito, se non dopo
il 1°.gennaio 1975.
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II. Sullinterpretazione dell’art. 85:

a) Se la circostanza che un’impresa de-
tenga brevetti analoghi in diversi Sta-
ti membri e conceda, nei vari paesi,
licenze di produzione e/o di vendita a
diverse sue affiliate ~— tenuto conto
del fatto che nel loro complesso le
predette licenze hanno, in tutto o in
parte, lo scopo di disciplinare in mo-
do diverso ogni singolo mercato na-
zionale del prodotto brevettato —
implichi Pesistenza di intese o prati-
che concordate incompatibili con
Part. 85 del trattato CEE e se I’azione
a tutela del brevetto indicata al pun-
to I sub a), vada ritenuta inammissi-
bile, nella misura in cui & espressione
delle suddette intese o pratiche con-
cordate.

b) Se I’art. 85 possa trovare applicazione
quando nelle intese e pratiche con-
certate sovraesposte siano interessate
esclusivamente imprese appartenenti
ad un solo ed unico «gruppo».

‘4. La sentenza interlocutoria dello Ho-
ge Raad 1° marzo 1974 é& pervenuta in
cancelleria il 4 marzo 1974.

La Sterling Drug Inc., rappresentata dall’
avv. T. Schaper, del foro dell’Aia, patro-
cinante in cassazione, e dall’avv. A. De-
ringer, del foro di Colonia, patrocinante
avanti ’Oberlandsgericht; la Centrafarm
B.V. e il sig. Adriaan De Peijper, rappre-
sentati dall’avv. L.D. Pels Rijcken, pa-
trocinante in cassazione e dall’avv. A. F.
de Savornin Lohman, del foro di Rotter-
dam; il Regno di Danimarca, rappresen-
tato dal sig. Ersbdll e la Commissione,
rappresentata dal suo consigliere giuridi-
co sig. Bastiaan van der Esch, in qualitd
d’agente, hanno depositato osservazioni
scritte, in forza dell’art. 20 del protocollo
sullo statuto della Corte di giustizia
CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito
P’avvocato generale, 1a Corte ha deciso di
passare alla fase orale senza procedere
ad istruttoria.

scritte
Corte

Il — Osservazioni
presentate alla

Osservazioni della Sterling Drug Inc.

1. La Sterling Drug Inc. osserva che il
titolare di un brevetto ha, in genere, sul
territorio del paese considerato, un dirit-
to esclusivo sulla fabbricazione del pro-
dotto brevettato e sulla sua immissione
in commercio. Tuttavia, una volta che il
prodotto & stato posto in vendita in tale
paese, il diritto stesso si considera «esau-
rito» ed il suo titolare non pud nemme-
no opporsi alla rivendita del prodotto
nel suddetto paese.

La societd fa presente che nessuna legge
nazionale vigente, contiene una disposi-
zione secondo cui il porre in vendita sul
mercato straniero implichi Pesaurimento
del diritto di brevetto. Lo Hoge Raad ha
nuovamente affermato, nella presente
causa, che il significato dell’art. 30, 2°
comma, della «Rijksoctrooiwet» non
«da luogo a dubbi» ed esso ha ancora ri-
badito la sua precedente giurisprudenza,
secondo cui un brevetto olandese si
esaurisce soltanto col porre in vendita il
prodotto «nel Regno». Il progetto di
convenzione relativo al brevetto europeo
nel mercato comune (art. 32) si basa del
pari sul principio che soltanto gli atti
compiuti nel’ambito della sfera territo-
riale tutelata dal brevetto CEE, possono
esaurire quest’ultimo.

2. 1l diritto di opporsi ad importazioni
parallele pud quindi venir contestato al
titolare di un brevetto soltanto nell’ipo-
tesi in cui si debba considerare che il di-
ritto interno sia stato emendato su tale
punto dall’entrata in vigore del diritto
comunitario.

A norma dell’art. 30 del trattato CEE,
sono vietate «le restrizioni quantitative
all’importazione, nonché qualsiasi misu-
ra d’effetto equivalente», ma i divieti e le
restrizioni sono ammessi in via d’eccezio-
ne dall’art. 36 e si pone a questo punto
la questione del se la disposizione di leg-
ge in causa facente parte del diritto inter-
no dei Paesi Bassi in materia di brevetti;
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- si possa giustificare per motivi di-tu-
tela della proprietd industriale, ed in
particolare del diritto relativo al bre-
vetto, € se essa

~— non costituisca un mezzo. di discrimi-
‘ndzione arbitraria, né una restrizione
dissimulata‘. nel ‘commeércio tra gli
Stati membri.

La societd passa in rassegna, in quanto
pertinenti,.Je sentenze della Corte 29 feb-
braio 1968 . (causa 24-67, Parke Davis,
Raccolta 1968, pag. 75) e 8 giugno 1971
(causa 78-70, Deutsche Grammophon-
Gesellschaft, Raccolta 1971, pag. 487).

a) La societa sostiene che si deve porre
una -distinzione 'tra la causa Deutsche
Grammophon e la presente. Nella causa
78-70, in primo luogo, la legge tedesca
del 1965 sul diritto d’autore, va conside-
rata come una «nuova» misura d’effetto
equivalente, mentre la -disposizione di
legge del 1910 apphcablle al nostro caso
di specie, costituisce una misura «in vi-
gore».

b) ‘In. secondo luogo, il diritto d’autore
differisce sostanzialmente dal diritto di
brevetto, viste le caratteristiche di quest’
ultimo. Un brevetto costituisce un'mono-
polio concesso da un déterminato Stato,
in ogni singolo caso, al fine.di promuo-
vere, nel’ pubblico interesse, gli investi-
menti in materia di ricerca e la pubblica-
zione delle invenzioni, attribuendo all’in-
ventore un giusto premio.

Finché non" si giungera all’uniformitd
delle leggi in materia.di brevetti, la stessa
natura del diritto vigente in _proposito
implica che vi sono numerosi territori,
del tutto distinti, in cui il brevetto viene
riconosciuto. 11 diritto di opporsi all’im-
portazione dei prodotti posti in vendita
in un altro territorio, in cui tali prodotti
sono pure brevettati, ¢ insito quindi nella
stessa natura del brevetto.

Se il titolare di un brevetto non potesse
impedire T'importazione in uno Stato
membro di prodotti posti in commercio
in un altro Stato membro, in cui & rico-
nosciuto un brevetto detto «parallelo», i
brevetti verrebbero minat nella loro
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stessa «esistenza», Non esistono,-in effet-
ti, veri e propri brevetti paralleli. La nor-
m‘ativa d'egli Stati memibzi in materia e
cosi varia, che anche ‘i brevetti ricono-
sciuti per le stesse invenzioni non si pos-
sono- considerare identici o «parallelis.

La Sterling Drug sottolinea in merito, fra
Paltro, che la durata dei brevetti varia a
$ecobnda degli ordinamienti, e che in de-
términati Stati i brévétti vengono rico-
nosciuti' senza un’ previo esame, mentre
in altri la domanda di riconoscimente va
sottoposta ad esame. Le domiande di ri-
conoscimento di un brevetto relative ad
una’ stessa invenzione, inoltrate in piu
paesi, possono’ presentare delle diver-
genze. ’

Dato e non concesso che il titolare di un
brevetto possa opporsi ad importazioni
parallele da un altro Stato membro, in
culi il prodotto non ¢ tutelato da brevet-
to, tali dlvergenze sollevano problem1
molto gravi per il giudice del paese im-
portatore, il quale deve determinare la
rilevanza della tutela riconosciuta ai bre-
vetti in uno o pilt Paesi esportatori. Pud
darsi il caso che, se il giudice non ¢ in
grado di determinare equamente la rile-
vanza complessa della tutela, il brevetto
non sia in pratica tutelato. Tale conse-
guenza incide sull’e51stenza stessa del bre-
vetto.

Dato e non concesso, invece, che ogni-
qualvolta-il titolare di un brevetto porne
in commercio un prodotto anche in uno
Stato membro in cui il prodotto non &
mai stato brevettato né brevettabile, od
in cui il brevetto si & esaurito, cid impe-
disca al titolare:stesso di opporsi all’im-
portazione, una tale interpretazione mi-
nerebbe la tutela conferita ai brevetti di
cui Pinteressatd & titolare per tale pro-
dotto in altri Stati ' meémbri. Sarebbe co-
ie.dire ‘che la disposizione di legge pit
sfavorevole al titolare di un brevetto,
contemplata da una normativa, sia la so-
la a determinare in ciascun caso la tutela
relativa a tutti i brevetti rlconoscmtl nell’

ambito della CEE.

La societd giunge alla -conclusione che
non si possono evitare le conseguenze di
numerose divergenze tra normative inter-
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ne ‘con Papplicazione.immediata del di-
ritto comunitario, ma: unicamente con
una armonizzazione o con una unifica-
zione, oggetto del progetto di convenzio-
ne sul brevetto' europeo per il mercato
comune. :

¢) ‘La’societd fa cenno, inoltre, ai lavori
preparatori a tale progetto di convenzio:
ne e ad una relazione ‘dell’assemblea dei
segretari -di Stato presso i governi degli
Stati membri relativa ai problemi fonda-
mentali attinenti alla tutela della proprie-
ta industriale — relazione che va consi-
derata come un’interpretazione autentica
degli artt. 30 e 36 — nonché a numerose
comunicazioni della Commissione fino al
1970, per desumerne che le disposizioni
di legge nazionali, in forza delle quali le
importazioni parallele possono esser vie-
tate a causa di un brevetto, sono con-
template dall’eccezione di cui all’art. 36,
primo inciso.

3. Posto, mvece, che I’eccezione di cui
all’art. 36 non si appllchl a tali disposi-
zioni, si porne la questione (problema che
si_ sarebbe posto nella causa Deutsche
Grammophon, come giustamente ha fat-
to osservare l'avvocato generale) del se
gli artt. 30 e seguenti abbiano efficacia
immediata.

La societd richiama fra ’altro la senten-
za 19 dicembre 1968 (causa 13-68, Salg-
oil, Raccolta 1968, pag. 601).

Orbene, giacché il periodo transitorio &
terminato, si pone il problema di accer-
tare se Part. 30 e art. 32, 2° comma,
primo inciso, sianc divenuti “direttamente
applicabili a decorrere dal 1° gcnnalo

1970.

In proposito, la societd sottolinea che
nella causa Deutsche Grammophon, si
trattava’ di_una legge «nuova», mentre
nella presente causa, si tratta di una leg-
ge «in vigore». L’art. 32, 2° comma, pri-
mo inciso, che prevede la soppressnone
delle misure d’effetto equivalente, al pitt
tardi al termine del periodo transitorio,
costituisce chiatamente un obbligo di fa-
re, che lascia agli Stati membri una fa-
colta discrezionale. La semplice soppres-
sione delle disposizioni nazionali relative

ai brevetti, che consentono d’impedire le
importazioni parallele: minerebbe i bre-
vetti nella loro «esistenza» e tale sop-
pressione potrebbe quindi venir decisa
solo mediante sia I’abolizione simultanea
delle dxvergenze molto accentuate tra le
normative in materia- di brevetti, armo-
nizzando le divergenze stesse, sia me-
diante listituzione di un brevetto unifor-
me CEE

La soc1cta fa poi presente che petfino la
Commissione sembra-non aver conside-
rata realistica I'ipotesi secondo cui I’art.
32, 2° comma, primo inciso, divenga di-
rettamente efficace alla fine del periodo
transitorio. I che si pud desumere dalla
direttiva della Commissione 22 dicembre
1969, basata sull’art. 33, n. 7, (70/50/
CEE, GU n. L 13, pag. 29).

Inoltre & sovente impossibile distinguere
i'casi in cui P’art. 30 trova applicazione
da quelli in cui si applica P’art. 100 del
trattato CEE, e poiché, per di piu, le di-
sposizioni legislative di cui all’art. 100 ri-
mangono in vigore fintantoché una di-
rettiva non venga adottata dal Consiglio,
il riconoscimento dell’efficacia . diretta
dell’art. 30, a decorrere dal 1° gennaio
1970, determinerebbe una grande incer-
tezza nell’ambito del diritto.

La: negazione dell’efficacia diretta dell’
art. 32, 2° comma, ¢ conforme anche alla
giurisprudenza della corte costituzionale
tedesca, nei casi in cui-le sono state sot-
toposte inadempienze del legislatore agli
obblighi impostigli dalla costituzione.

La societd richiama infine Part. 42 dell
arto.di adesione, secondo cui le misure
d’effetto equivalente a restrizioni quanti-
tative vanno soppresse al piti tardi entro
il 1° gennaio 1975, e poiché sembra una
utopia che gli Stati membri riescano a
sopprimere_tutte le misure prima del 1°
gennaio 1975, sara difficile esigerlo con
la-sanzione dell’abrogazwne automatlca
a pattire dal 1° gennaio 1975.

4. La societa fa presente, per quanto ri-
guarda la_questione sub I lettera d), che
uno .degli obiettivi fondamentali della
CEE ¢& «la creazione di un regime inteso
a garantire che la concorrenza non sia
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falsata nel mercato comune» (art. 3, let-
tera f) e che un siffatto regime presuppo-
ne che le discrepanze artificiose esistenti
in settori interdipendenti siano soppresse
di comune accordo e secondo lo stesso
ritmo.

I provvedimenti in materia di prezzi
adottati nel paese esportatore per ragioni
di politica sociale cui consegue 'effetto
di mantenere i prezzi di determinati pro-
dotti farmaceutici ad un livello interiore,
nel paese considerato, a quelli che ivi sa-
rebbero stati praticati in mancanza di tali
provvedimenti, costituiscono differenze
artificiose.

L’alterazione delle condizioni di mercato
si manifesta in maniera sorprendente al-
lorquando il produttore debba concorre-
re con un importatore che non produce
in proprio e che — senza correre perso-
nalmente il minimo rischio commerciale
— si limiti a trarre profitto dalla diffe-
renza di prezzo.

Nella presente causa, a differenza della
causa Deutsche Grammophon, il prezzo
praticato nei Paesi Bassi & quello del li-
bero mercato, mentre il prezzo inglese &
artificioso. Sebbene nei Paesi Bassi I’aci-
dum nalidixicum sia tutelato da brevet-
to, il prezzo & quello conforme alla legge
di mercato, in quanto diverse specialita
farmaceutiche in concorrenza tra loro
impiegate anche nella terapia delle infe-
zioni delle vie urinarie, si trovano sul
mercato olandese.

La societd aggiunge che le differenze di
prezzo tra la Gran Bretagna e gli altri
Stati membri risultano altresi da una cir-
costanza che esula completamente dalla
sfera d’influenza della Sterling Drug, e
ciot le rilevanti oscillazioni nel tasso dei
cambi.

5. In merito alla questione I, lettera e),
la societd sottolinea che essa non denun-
zia unicamente, a sostegno della propria
azione, il fatto che i prodotti non sono
stati posti in commercio nei Paesi Bassi
da parte sua od in suo nome. Uno dei
moventi principali che I’hanno indotta
ad agire in giudizio & stato il comporta-
mento della Centrafarm che le impediva
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di esercitare un controllo sulla distribu-
zione dei suoi prodotti. Un siffatto con-
trollo si rende soprattutto necessario per
poter adottare misure a tutela dei consu-
matori o qualora una partita di farmaci
si riveli difettosa.

La stessa esistenza d’importazioni paral-
lele rende il controllo impossibile, giac-
che uno o pit intermediari, il cui operato
sfugge al controllo del produttore, inter-
vengono nel sistema. La societa richiama
in proposito una risposta nello stesso
senso fornita in data 18 settembre dal se-
gretario di Stato alla Sanita pubblica dei
Paesi Bassi alle questioni poste da un
membro della seconda camera.

La societd giunge alla conclusione che
Vazione da essa esperita contro la Cen-
trafarm, qualora non potesse fondarsi
sul suo solo brevetto, sarebbe cionondi-
meno giustificata nella misura in cui essa
investe un problema vitale relativo alla
tutela della salute pubblica.

6. Quanto alla questione sub I lettera f)
relativa all’art. 42 dell’atto di adesione,
la societa fa- presente che le misure d’ef-
fetto equivalente non abrogate, restano
comunque in vigore almeno fino al 1°
gennaio 1975. Essa richiama i canoni
dell’efficacia diretta stabiliti dalla Corte
nella sentenza 4 febbraio 1965 (causa
20-64, Albatros, Raccolta 1965-3, pag. 1)
e 19 dicembre 1968 (Salgoil, gid menzio-
nata). Ne consegue che la disposizione di
legge olandese sui brevetti, che consente
d’impedire le importazioni parallele, pud
venir invocata nel presente caso per op-
porsi ad importazioni parallele dalla
Gran Bretagna.

7. Infine, la Sterling Drug fa presente
che P’art. 85 del trattato CEE non é& ap-
plicabile al nostro caso di specie, e cid in
quanto la Sterling-Winthrop Group Ltd
¢ un’affiliata al 100 % della Sterling
Drug Inc. e che in merito al suo potere
di decisione — ad esempio per le opera-
zioni di cui trattasi nella fattispecie —
essa dipende completamente dalla Ster-
ling Drug.
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Osservazioni della Centrafarm

La Centrafarm esamina in primo luogo
le premesse da cui traggono origine le
questioni poste dallo Hoge Raad. I pro-
dotti tutelati da brevetto sono stati posti
in vendita nel paese esportatore in con-
formita alle disposizioni di legge, cioé la
vendita & stata effettuata vuoi dal titolare
del brevetto stesso, vuoi col consenso di
questo da parte di un licenziatario. Essa
sottolinea che i fatti considerati nel loro
insieme differiscono da quelli della causa
24-67 (Parke Davis, gia menzionata) che
aveva ad oggetto un farmaco importato
nei Paesi Bassi dall’Italia, dove esso non
risultava tutelato da brevetto.

La societd richiama I’attenzione sul fatto
che tutti i paesi mirano all’attuazione all’
interno della loro orbita giuridica di un
equilibrio tra Pinteresse privato del tito-
lare del brevetto e Pinteresse pubblico al-
la liberta di commercio e degli scambi.
Tale equilibrio esiste quando il titolare
del brevetto trae vantaggio dalla situa-
zione di monopolio derivante dal suo di-
ritto relativo al brevetto pur essendo sot-
toposto a limiti. La pilt importante re-
strizione consiste nel fatto che, dal mo-
mento in cui un prodotto & stato posto
in vendita, in conformita alle disposizio-
ni di legge, nell’ambito territoriale di un
Paese, esso pud liberamente essere riven-
.duto senza possibilitd di opposizione da
parte del titolare del brevetto.

Con la prima questione si vuole accerta-
re se si deve riconoscere, in forza del di-
ritto comunitario, un solo ed unico limi-
te al monopolio scaturente dal brevetto,
limjte non gia riferito ai prodotti legal-
mente posti in vendita nell’orbita territo-
riale di ciascun paese membro di per sé
considerato, bensi estesa ai prodotti le-
galmente posti in vendita nell’ambito ter-
ritoriale della Comunita.

La Centrafarm sostiene che la sentenza
78-70 (Deutsche Grammophon) costitui-
sce un precedente importante. La situa-
zione su cui si impernia tale causa pre-
senta una grande analogia col nostro ca-
so di specie. La societa ne trae la conclu-
sione che la motivazione della sentenza

Deutsche Grammophon, in quanto si ba-
sa sugli «obiettivi essenziali» del trattato
CEE, nonché sulle norme in materia di
libera circolazione delle merci ivi conte-
nute, trovano piena applicazione «muta-
tis mutandis» nella presente causa.

Essa sottolinea che il diritto esclusivo, di
cui al § 85 della legge tedesca sul diritto
d’autore, presenta grande affinita col di-
ritto di brevetto. Tale diritto viene con-
cesso ai produttori di supporti sonori
non in quanto la produzione dei suppor-
ti stessi costituisce una prestazione di ca-
rattere artistico, ma per il fatto che la
fabbricazione di prodotti di tal genere ri-
chiede capacita tecniche di alto livello ed
investimenti rilevanti, il che giustifica la
protezione riconosciuta al produttore
contro la riproduzione di tali prodotti
che pud realizzarsi facilmente sotto for-
ma di registrazioni su nastri magnetici.

La societa non vede sotto quale angolo
visuale la questione sub I, lettera a), si
prospetti diversa dalla questione sub I,
lettera b). Essa non ritiene possibile che
il tentativo svolto dal titolare del brevet-
to di esercitare il proprio diritto in circo-
stanze come quelle della fattispecie non
sia la conseguenza diretta della volonta
d’isolare i mercati nazionali relativamen-
te ai prodotti tutelati da brevetto o, al-
meno, che questo tentativo non abbia
come effetto tale isolamento.

La questione sub I, lettera c), sull’appar-
tenenza o meno ad un gruppo ¢ irrile-
vante dal punto di vista della libera cir-
colazione delle merci nel’ambito della
Comunita.

In merito alla questione sub I, lettera d),
la societd fa presente che le differenze di
prezzo accertate sono del tutto estranee
alla tutela propria del titolare del brevet-
to. I diritti esclusivi non gli vengono ri-
conosciuti al fine di mantenere, in rela-
zione al prodotto brevettato, differenze
di prezzo a seconda dei paesi della CEE
in cui il prodotto ¢ posto in commercio e
Iesercizio del diritto di brevetto a tale
scopo non pud, a fortiori, venir conside-
rato come «l’oggetto specifico» di tale
diritto, Non si pud dunque affatto basar-
si sulla circostanza considerata in tale
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queéstione per -invocare il regime .d’ecce-
zione di cui all’art. 36 del trattato.

Circa la questione sub I, lettera e), essa
evidenzia che il brevetto non va comun-
que utilizzato per consentire al suo tito-
lare di esercitare un controllo piu effica-
ce sulla distribuzione d’una specialitd
farmaceutica tutelata da brevetto, in vi-
sta dei difetti cheé tale specialitd potrebbe
avere. Anche le specialita farmaceutiche
non tutelate da brevetto possono avere
dei difetti. Qualora sia necessario eserci-
tare un.controllo o migliorare il control-
lo stesso sulle specialita farmaceutiche, si
pud farlo altrimenti che mcdlantc dcx
brevetti.

In merito alle questioni relative all art.
85 del trattato CEE, la Centrafarm osser-
. va che il nostro caso ¢ identico a quello
della causa 40-70 (Sirena, gia menziona-
ta) e che tale sentenza & determinante per
la soluzione della questione sub II, lette-
ra a). Essa richiama i punti 9:12 della
motivazione di tale sentenza, che posso-
no applicarsi quasi alla lettera alla situa-
zione considerata nella questione sub II,
lettera a). L’art. 85 si applica a prescin-
dere dal fatto che gli accordi menzionati
siano accordi stipulati tra un titolare di
brevetti e licenziatari dei diversi paesi
membri della CEE, dato che tali accordi
sono diretti soprattutto a disciplinare, in
maniera diversa per ogni singolo paese,
le condizioni di vendita dei prodotti tute-
lati da brevetti. Cid implica in effetti che
tali accordi possono «pregiudicare- il
commercio tra Stati membri» ed hanno
«per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della con-
correnza all’interno del mercato comu-
ne».

\

Anche se sussistono vincoli tra tali entita
nell’ambito di un gruppo, escludendo
quindi qualsiasi concorrenza fra loro, i
contratti di licenza -vanno considerati ac-
cordi vietati dallart. 85, qualora essi mi-
rino soprattutto a disciplinare in maniera
diversa da paese a paese le condizioni.di
vendita dei prodotti tutelati da brevetto.
Non basta prendere in considerazione i
diritti e gli obblighi derivanti dalle clau-
sole dell’accordo. Occorre altresi consi-
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derare ’ambito .economico e giuridico in
cui P'accordo si inserisce ed accertare in
partlcolare se le” importazioni parallele
da un-paese all’altro possano venir impe-
dite, in'primo'luogo, a causa degli accor-
di stipulati con i diversi licenziatari e, in
secondo luogo, per effetto della' normati-
va nazionale in materia di brevetti.

Facendo riferimento in proposito alla
sentenza della Corte 25 novembre 1971,
(causa 22-71,. Béguelin, Raccolta 1971,
pag. 949) e richiamando ’attenzione sul
fatto che la Corte ha statuito che le rela-
zioni tra una societad madre ed un’affilia-
ta non possono venir considerate ai fini
della validitd di un' contratto di conces-
sione in esclusiva stipulato tra un’affilia-
ta e terzi, la Centrafarm sottolinea tutta-
via cio che la Corte ha statuito ai punti
12-14 della motivazione. Essa ne trae la
seguente conclusione. Poiché un accordo
di concessione esclusiva pud ricadere
sotto il divieto di cui all’art. 85 del trat-
tato per i motivi enunciati in tali punti
della sentenza, si deve riconoscere che
I’art. 85 si applica anche nell’ipotesi in
cui un titolare di brevetto stipula, con li-
cenziatari nei diversi paesi della CEE, ac-
cordi il cui scopo essenziale ¢ di discipli-
nare, in maniera diversa per ogni singolo
paese, le condizioni di vendita dei pro-
dotti tutelan dal brevetto.

Osservazioni del governo danese

1l governo damese osserva che si deve
porre und distinzione a seconda che i
prodotti provengano dalla stessa fonte
ovvero. siano fabbricati in paesi diversi
delle CC.EE. Cosi, ad esempio, gli artt.
30 e seguenti del trattato vietano al rap-
presentante esclusivo che rifornisca un
mercato nazionale mediante importazio-
ni, di fare valere un proprio diritto di
brevetto per vietare altre importazioni di
prodotn che. il produttore straniero ha
posto in vendita in un altro Stato mem-
bro. Tali articoli vietano altresi al titola-
re di un brevetto in uno Stato determina-
to di esercitare il proprio diritto per vie-
tare I'importazione in tale Stato di pro-
dotti che egli stesso ha posto in vendita
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in un altro Stato della.CEE. Il governo
richiama le sentenze della Corte 13 lu-
glio 1966 (cause riunite 56 e 58-64 Grun-

dig, Raccolta 1966, pag. 457).¢ 8 glugno

1971 (Deutsche Grammophon)

La sentenza Deutsche Grammophon
d’altro canto, non pud essere invocata
nel caso in cui un titolare di brevetto o
di hcenza, che fabbrichi dei prodotu nel
proprio. paese, invochi il proprio diritto
relativo al brevetto per- vietare 'importa-
zione di prodotti fabbricati in un altro
paese della CEE dallo stesso titolare del
brevetto, 0 da una impresa-a lui econo-
micamente vincolata o da un altro licen-
ziatario.

La soppressione della possibilita di vieta-
re le importazioni in tale ipotesi modifi-
cherebbe, in maniera decisiva, il fonda-
mento giuridico e le condizioni di sfrut-
tamento dei brevetti da parte delle indu-
strie. Questa considerazione ¢ all’origine
del progetto di convenzione sul brevetto
europeo per il mercato comune, il quale
prevede che il principio dell’esaurimento
internazionale dei diritti di brevetto all’
interno della Comunita entrera in vigore
soltanto dopo un periodo transitorio, ri-
tenuto necessario dai governi. Tale pro-
getto dovrebbe consentire inoltre di evi-
tare i conflitti che possono insorgere
dall’obbligo di impiegare le invenzioni
nella produzione nazionale, -obbligo
prescritto dalle disposizioni nazionali at-
tualmente in vigore in materia di brevet-
ti, in quanto tale problema viene risolto
dalPart. 47 della convenzione.

Il governo osserva d’altro lato che, nella
fattispecie, il titolare di un brevetto pud
giustamente eccepire che le differenze di
prezzo costituiscono la conseguenza di
atti delle pubbliche autorit2-e che, quan-
do il brevetto riguatda specialitd farma-
ceutiche vi & un interesse legittimo speci-
fico all’esercizio di un controllo sulla dif-
fusione dei propri prodotti.

Osservazioni della Commissione

Le osservazioni della Commzsszone sulle
diverse questioni sono le seguenti:

Questione sub 1, letteraa)”

Nel caso. consxderato dallo Hoge Raad,
'incompatibilita- della tutela riconosciuta
dal diritto nazionale al titolare del bre-
vetto con le norme del diritto comunita=
tio relative alla libera citcolazione delle
merci consta gi .dalla sentenza pronun-:
ciata .dalla - Corte nella causa 78-70
(Deutsche Grammophon). Le sentenze
pronunziate dai’ giudici nazionali costis
tuiscono misure d’effetto equivalente ai
sensi dell’art. 30 qualora esse vietino
I'importazione di merci da uno Stato
membro ad un altro.

Nella sentenza di cui sopra, la Corte ha
definito T’eccezione di cui all’art.” 36, fa-
cendo osservare che questa ammette de:-
roghe al principio della libera circolazio-
ne delle merci solo nella misura in cui
esse sono glustlﬁcate dalla tutela dei di-
ritti che costituiscono oggetto specifico
della proprietd industriale e commercia-
le. Tale definizione, fornita in merito ad
un diritto analogo al diritto d’autore, va
applicata anche al diritto, di brevetto.
Nei due casi, oggetto specifico della
proprieta consiste nel diritto esclusivo di
produrre, 0 a riprodurre e porre per la
prima volta in commercio un prodotto
immateriale o un prodotto industriale
determinato. Allorquando le azioni con-
template dal diritto nazionale offrono la
possibilitd di opporsi all’importazione di
prodotti fabbricati regolarmente in forza
del brevetto e posti poi in vendita, ci si
trova di fronte alla costituzione di ‘un
diritto.che si estende al di 1a dell’oggetto
specifico della titolaritd di un brevetto.

Questa concezione collima perfettamente
col dispositivo della sentenza Deutsche
Grammophon. Orbene, mentre la Corte
sembra ritenere che la misura- d’effetto
€quivalente consiste nell’esercizio da par-
te dell’interessato di.diritti esclusivi, se-
condo la Commissione ’elemento essen-
ziale va piuttosto ricercato nel provvedi-
mento del giudice nazionale che rende
possibile P’esercizio di tali diritti.

Questione sub I, lettera b)

L’elemento determinante ai -fini dell’ap-
plicazione del divieto di cui all’art. 30
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consiste non gii negli sforzi compiuti per
isolare i mercati nazionali, bensi nel fatto
che un tale isolamento si attui. Nella mi-
sura in cui la questione mira ad accertare
del pari i limiti dell’art. 36, questa dispo-
sizione pud venir addotta come eccezio-
ne alla regola stabilita dall’art. 30 qualo-
ra i prodotti importati non siano stati
fabbricati o posti in vendita dal titolare
del brevetto, dal licenziatario o da altre
lf)ersone regolarmente autorizzate a tal
ine.

Questione sub I, lettera c)

E di scarsa rilevanza Paccertare se, se-
condo quanto chiede il giudice naziona-
le, i titolari dei brevetti e delle licenze
appartengano o meno allo stesso grup-
po, ma piuttosto ¢& rilevante accertare se i
prodotti siano stati posti in commercio
nel mercato comune dal titolare del bre-
vetto o col suo consenso.

Questione sub 1, lettera d)

La grande differenza di prezzo, per lo
stesso prodotto, tra due paesi non con-
sente di vietare I’importazione di prodot-
ti dal paese in cui il livello dei prezzi ¢ il
pit basso invocando la tutela offerta dal
brevetto.

Uno degli aspetti essenziali del mercato
comune consiste nell’offrire la possibilita
di fabbricare prodotti nel luogo in cui la
produzione si rivela meno costosa. La
fissazione d’un prezzo imposto in uno
Stato membro determinato, ovvero la
concessione di sovvenzioni a talune im-
prese, pud determinare differenze che in-
fluiscono sugli scambi fra Stati membri.
Le autoritd comunitarie hanno tuttavia il
compito di contrastare, ove occorra, una
evoluzione in tal senso, procedendo, a
mo’ d’esempio, all’armonizzazione delle
legislazioni.

Orbene, se le autoritd comunitarie ven-
gono meno al loro dovere, non & per
questo consentito al giudice nazionale di
statuire in contrasto con l’art. 30, invo-
cando il diritto in materia di brevetti.

1158

Questione sub I, lettera e)

La produzione e la vendita di farmaci
sollevano il problema del controllo delle
specialitd farmaceutiche che presentino
determinati difetti. Diversi provvedimen-
ti sono gid stati adottati al fine di risol-
vere tale problema. Per quanto riguarda
i Paesi Bassi, tali misure trovano il loro
fondamento giuridico nell’art, 18, n. 2,
del decreto relativo alle specialita farma-
ceutiche. Per I’applicazione di tali prov-
vedimenti, non & necessario che la pro-
duzione o la vendita d’un farmaco sia ri-
servata ad una sola impresa; il controllo
¢ operante pure nell’ipotesi in cui vi sia-
no piu importatori (paralleli). II divieto
di cui all’art. 30 vale quindi per la situa-
zione di cui trattasi.

Questione sub 1, lettera f)

L’art. 42 dell’atto di adesione precisa il
termine entro cui le vigenti misure d’ef-
fetto equivalente dovranno esser sop-
presse. Per questo motivo tale articolo
non si occupa del problema delle nuove
misure d’effetto equivalente, di cui si
tratterebbe nel caso di specie se lo Hoge
Raad accogliesse listanza della Sterling
Drug diretta a bloccare le importazioni
del farmaco in questione. La questione
va quindi risolta in senso negativo.

Questione sub 11, lettera a)

Lo Hoge Raad considera un regolamen-
to delle condizioni di mercato, diverse da
un paese all’altro, facendo allusione su
questo punto, a quanto pare, al manteni-
mento da parte delle imprese di una po-
litica di prezzi differenziati. Allo scopo di
perseguire tale politica, le imprese invo-
cano 1 diritti che esse ritengono di poter
trarre dalla loro proprieta industriale.
Agendo in tal modo, gli interessati dan-
no ai loro contratti di licenza un’inciden-
za accentuata sull’isolamento dei diversi
mercati e, pertanto, incompatibile con il
n. 1 dell’art. 85 del trattato. I termini
stessi del contratto assumono un’impor-
tanza minore. L’esercizio dei diritti sca-
turenti dalla proprieta industriale rientra
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nel divieto di cui all’art. 85 ogni volta
ch’esso appare come l'oggetto, il mezzo o
la conseguenza di un’intesa. Questa tesi
trova conferma in diverse sentenze della
Corte. La Commissione richiama le sen-
tenze 13 luglio 1966 e 18 febbraio 1971
(cause rinuite 56 e 58-64, Consten, Rac-
colta 1966, pag. 457, e causa 40-70,
Sirena, Raccolta 1971, pag. 69).

Circa il punto del se, nelle circostanze
considerate, un’azione a tutela del bre-
vetto fondata sul diritto di brevetto deb-
ba ritenersi vietata, sembra evidente che
il divieto di cui all’art. 85, n. 1, non puo
venir eluso da detta azione.

Questione sub 11, lettera b)

L’art. 85 non si applica agli accordi sti-
pulati tra imprese appartenenti allo stes-
so gruppo ed il cui solo obiettivo & la ri-
partizione dei compiti all’interno della
medesima entitd economica. Tuttavia, gli
accordi stipulati nell’ambito di un grup-
po, se assumono una rilevanza-piu ampia
— e limitano, ad esempio, le possibilitd
per le imprese non appartenenti al grup-
po stesso di penetrare in un mercato
determinato — vanno considerati vietati
dall’art. 85, n. 1.

La Commissione si limita a queste osser-
vazioni teoriche tenuto conto delle sue
osservazioni relative all’art. 30 e seguen-
ti. La questione del se P’art. 85, n. 1, sia
applicabile, va risolta di volta in volta;
in base agli atti processuali, essa propen-
de per una soluzione affermativa.

Le parti hanno svolto le loro osservazio-
ni orali nell’udienza del 3 luglio 1974. La
societd Sterling Drug Inc. era rappresen-
tata dagli avvocati Deringer e Schaper; la
societd Centrafarm ed il sig. Adriaan de
Peijper dagli avvocati Pels Rijcken e de
Savornin Lohmann; la Commissione dal
suo consigliere giuridico sig. van der
Esch.

Nel corso del procedimento orale le due
societd e la Commissione, in risposta ad
una domanda della Corte, hanno fornito
chiarimenti sul divario considerevole tra i
prezzi in Gran Bretagna ed i prezzi nei
Paesi Bassi.

La societa Sterling Drug Inc. sottolinea
che il «Negram» ¢ stato introdotto nel
mercato europeo nel 1963. Essa fa pre-
sente che la causa della differenza di
prezzo va ricercata nei seguenti fattori:

1. variazioni nel corso dei cambi {pari a
circa il 60 % della differenza)

2. noli, dazi d’importazione, margini di
utile per I'importatore (pari a circa il
15 % della differenza)

3. mantenimento artificioso ad un livello
basso, da parte delle autoritd della
Gran Bretagna, dei prezzi dei prodotti
farmaceutici.

La societa rinvia in argomento alla pub-

blicazione del titolo «International price

comparison». Ne risulterebbe che in

Gran Bretagna il livello dei prezzi dei

prodotti farmaceutici &, in generale, infe-

riore del 30 % rispetto a quello dei paesi

con un analogo standard di vita, e cid a

causa della vigente disciplina dei prezzi.

Da tale relazione, di fonte semi-ufficiale,

consta che le societd internazionali dedi-

te alla ricerca sono condizionate da mar-
gini di utili sufficienti per far fronte all’
incremento dei costi della ricerca, mentre

il sistema britannico consente di coprire

solo le spese correnti della ricerca.

La societa Centrafarm fa in primo luogo
presente che la pubblicazione menziona-
ta dalla Sterling Drug ha tutta Paria di
un’arringa a difesa dell’industria farma-
ceutica britannica. Essa richiama, invece,
tre relazioni ufficiali, ed in ispecie la re-
lazione del 1973 della «Monopolies
Commission» sui prodotti Roche. La so-
cietd espone in modo conciso il «Volun-
tary Price Regulation Scheme», seguito
in Gran Bretagna ed essa osserva che, ec-
cettuato un solo caso, il governo britan-
nico non ha mai imposto un prezzo di
vendita né ai produttori, né agli importa-
tori, né ai grossisti, in quanto i prezzi
vengono stabiliti di comune accordo
dallindustria e dal ministero della sani-
ta.

La societa sottolinea, inoltre, che anche se
il «Negram» non & un farmaco unico nel
suo genere si pud asserire ch’esso occu-
pi, in un settore limitato, una posizione
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di grande rilievo, per non dire una posi-
zione dominante. Essa sostiene altresi
che nei Paesi Bassi, nel commercio delle
specialitd farmaceutiche, vi & un’organiz-
zazione' d’intesa molto forte, cui parteci-
pa il 95 % dei produttorx e dei commet-
cianti.

La ‘Centrafarm menziona infine le diffi-
coltd che la soluzione affermativa della
questione solleverebbe per il giudice na-
zionale. Questi potrebbe forse.far scatta-
re- il divieto non appena gli sembrasse
che, nel paese esportatore, sussiste una
misura che produce leffetto di rendere il
prezzo della merce pitt basso di quanto
esso non sarebbe se la concorrenza fosse
libera? La societd sostiene- inoltre che,
poiché la formazione dei prezzi & ben
lontana dall’essere libera nella maggior
parte di paesi, la soluzione affermativa
della questione dello Hoge Raad produr-
rebbe la conseguenza ‘che I’attuale situa-
zione nella Comunitd resterebbe immu-
tata. Occorre prevedere che, nella mag-
gior-parte dei casi, i titolari di brevetti
potrebbero affermare che le differenze di
prezzo sono la conseguenza delle misure
adottate dalle pubbliche autorita.

La Comumnissione sostiene che dalla docu-
mentazione in suo possesso risulta che
P’obiettivo principale della disciplina bri-
tannica in materia sia quello di ottenere

una‘certa trasparenza dei cdsti di produ-
zione, ivi comipresi la ricerca e lo svilup-
po.

Secondo la Commissione, le’ differenze di
prezzo tra la Gran Bretagna ed i Paesi
Bassi sono dovute a fattori del tutto nor-
mali, quali un- magglor esito in Gran
Bretagna ed una concorrenza un po’ me-
no intensa sul mercato olandese.

Un membro della Corte, dopo aver preso
atto che, attualmente, non vi & nei Paesi
Bassi una produzione di «Negram» ha
posto il quesito del se la situazione sa-
rebbe diversa dal punto di vista giuridi-
co, qualora il titolare del brevetto produ-
cesse egli stesso nel paese importatore il
prodotto di cui trattasi.

Le due societd hanno dato risposta nega-
tiva. Secondo la Commzsszone, con tale
questione, si solleva un insieme di pro-
blemi particolarmente complessi. La que-
stione & attualmente dibattuta in seno al-
la Commissione. Sebbene di primo acchi-
to si sarebbe portati ad asserire che non
sussiste differenza tra le due situazioni, si
possono trovare argomenti a tutela del
produttore nel-paese importatore avver-
so importazioni dello stesso prodotto
fabbricato da altri.

L’avvocato generale ha presentato le sue

conclusioni nell’'udienza del 18 settembre
1974.

In diritto

Con sentenza .interlocutoria 1° marzo 1974, pervenuta in’ cancelleria il 4
marzo successivo, lo Hoge Raad (corte di cassazione) dei Paesi Bassi ha sot-
toposto a questa Corte, a.norma dell’art. 177 del trattato CEE, talune que-
stioni vertenti sulla disciplina dei brevetti in relazione alle disposizioni del
trattato e dell’atto sull’adesione dei tre nuovi Stati membri.

Nel provvedimento di rinvio, il giudice olandese ha cosi precisato gli ele-
menti di fatto e di diritto interno, da ritenersi- ai fini-della soluzmne delle

questlonl SOttOSpOStC a questa Corte:
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— un soggetto detiene brevetti dello stesso genere in.diversi Stati membri
‘della CEE;

— i prodotti brevettati sono stati posti regolarmente in commercio in uno
o piu dei predetti Stati membri da imprese cui il titolare del brevetto ha
concesso licenze di produzione e/o di vendita;

— successivamente 1 prodotti sono stati esportati da terzi, posti in commer-
cio e rivenduti in un altro dei predetti Stati;

— il diritto del paese d’importazione attribuisce al titolare del brevetto la
facoltd di opporsi in via giudiziale allo sfruttamento commerciale, da
parte di terzi, nel sudetto paese, del prodotto brevettato, anche qualora
in precedenza questo sia stato regolarmente posto in commercio in un
altro Paese dallo stesso titolare del brevetto o da un suo licenziatario.

Dal procedimento risulta che la causa principale verte sui diritti del titolare
di brevetti dello stesso genere in vari Stati membri, il quale abbia concesso,
per uno di tali Stati, il diritto esclusivo di vendita, ma non quello di produ-
zione, del prodotto brevettato, mentre lo stesso titolare non produce, d’altra
parte, il prodotto brevettato nello Stato membro di cui trattasi.

Sulla questione I a)

Si chiede a questa Corte se, nella suddetta ipotesi, le norme del trattato CEE
relative alla libera circolazione delle merci vietino al titolare del brevetto di
opporsi allo sfruttamento commerciale, da parte di terzi, del prodotto bre-
vettato.

In forza delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle
merci, e in particolare dell’art. 30, sono vietate, fra gli Stati membri, le
restrizioni alPimportazione e le misure di effetto-equivalente.

Non ¢& esclusa, d’altra ‘parte, ai sensi dell’art. 36, la liceitd dei divieti o delle
restrizioni imposti all’importazione per motivi attinenti alla tutela della pro-
prieta industriale e commerciale.
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Dalla lettera dell’art. 36, e precisamente dalla seconda frase dello stesso,
nonché dal suo contesto, risulta tuttavia che, se pur il trattato non influisce
sull’esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di
proprietd industriale e commerciale, ¢ possibile, in determinate circostanze,
che i divieti sanciti dal trattato influiscano sull’esercizio dei suddetti diritti.

In quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del
mercato comune, I’art. 36 ammette in effetti deroghe alla libera circolazione
delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la
tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprieta indu-
striale e commerciale.

In materia di brevetti, oggetto specifico della proprieta industriale ¢ fra
I’altro il fatto che venga garantito al titolare, per ricompensare lo sforzo
creativo concretatosi nell’invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa
per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali,
sia direttamente, sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto
di opporsi alle contraffazioni.

L’esistenza, nelle leggi interne in materia di proprieta industriale e commer-
ciale, di norme le quali prevedano che il diritto del titolare del brevetto non
si esaurisce con la messa in vendita del prodotto brevettato in un altro Stato
membro, di guisa che il titolare pud opporsi all’importazione nel proprio
Stato del prodotto posto in commercio in un altro Stato, pud costituire un
ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Un ostacolo siffatto pud giustificarsi per motivi attinenti alla tutela della
proprieta industriale, qualora detta tutela sia invocata contro I'importazione
del bene da uno Stato membro in cui esso non possa essere brevettato ed
ove sia stato prodotto da terzi senza il consenso del titolare del brevetto,
come pure nell’ipotesi in cui esistano brevetti i cui titolari originari siano
giuridicamente ed economicamente indipendenti. La deroga al principio
della libera circolazione delle merci non & invece giustificata, qualora il pro-
dotto sia stato regolarmente posto in commercio, sul mercato dello Stato
membro dal quale esso viene importato, dallo stesso titolare del brevetto o
con il suo consenso, in particolare nel caso del titolare di brevetti paralleli.

Se infatti potesse opporsi all'importazione dei prodotti brevettati, da lui
stesso o con il suo consenso posti in commercio in un altro Stato membro, il
titolare del brevetto avrebbe la possibilita di isolare i mercati nazionali e di
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mettere cosl in atto una restrizione degli scambi fra gli Stati membri, senza
che tale restrizione sia necessaria a garantirgli, in sostanza, i diritti esclusivi
derivanti dalla titolarita dei brevetti paralleli.

In quest’ordine d’idee, la ricorrente nella causa principale sostiene che, date
le divergenze fra le varie normative e prassi nazionali, non esistono brevetti
assolutamente identici o «paralleli».

In proposito va osservato che, nonostante le divergenze esistenti in ragione
della mancata unificazione delle normative nazionali in fatto di proprieta indu-
striale, I’identitd dell’invenzione tutelata costituisce ’elemento essenziale della
nozione di brevetti paralleli, la cui valutazione & rimessa al giudice competente.}

La presente questione va quindi risolta nel senso che I'esercizio, da parte del
titolare di un brevetto, della facoltd — attribuitagli dal diritto di uno Stato
membro — di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del pro-
dotto brevettato e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare
stesso del brevetto o con il suo consenso, ¢ incompatibile con le norme del trat-
tato CEE relative alla libera circolazione delle merci nell’ambito del mercato
comune.

Sulla questione 1b)

La presente questione ¢ stata formulata per il caso che le norme comunitarie
non vietino in forma assoluta I’esercizio, da parte del titolare del brevetto, della
facolta — attribuitagli dal diritto interno — di opporsi all'importazione del
prodotto tutelato.

Dalla soluzione della precedente questione I a) risulta che la questione I b) &
divenuta priva di oggetto.

Sulla questione I ¢)

Si chiede alla Corte se la soluzione della questione I a) possa essere diversa a
seconda che il titolare del brevetto ed il titolare delle licenze di produzione e/o
di vendita appartengano o meno allo stesso gruppo.
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Da: quadnto affermato a proposito della.questione 1 a) risulta che 'elemento
¢ostitutivo éssenziale di- una restrizione degli scambi fra gli Stati membri & la
tutela attribuita da uno Stato membro al titolare di un brevetto contro I’'impor-
tazione del prodotto brevettato e posto in commercio in un altro Stato membro
dallo stesso titolare del brevetto o con il suo consenso.

La concessione della licenza di vendita per un determinato Stato membro
implica quindi che il titolare del brevetto non pud pit opporsi a che il prodotto
brevettato venga messo in commercio nell’intera area del mercato comune.

E percio irrilevante la questione del se il titolare del brevetto ed i suoi licenzia-
tari appartengano o meno allo stesso gruppo.

Sulla quesfione I dj :

Alla Corte si chiede poi in sostanza se, nonostante la soluzione da dare alla
questione I a), il titolare del brevetto possa opporsi all’importazione dei pro-
dotti brevettati, qualora esistano differenze di prezzo dovute a provvedimenti
di controllo adottati in materia dalle autorita del paese esportatore.

Spetta alle autorita comunitarie, fra ’altro mediante ’armonizzazione degli in-
terventi-nazionali intesi al controllo dei prezzi, il divieto di sovvenzioni incom-
patibili col mercato comune, nonché I'esercizio dei*loro poteri in materia di
concorrenza, eliminare i fattori che possano alterare la concorrenza fra Stati
membri.

Tuttavia, I’esistenza di fattori del genere in uno Stato membro non pud legitti-
mare un altro Stato membro a mantenere in vigore o ad adottare provvedi-
menti incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merc1,
fra I’altro in materia di proprieta industriale e commerciale.

La questione va quindi risolta negativamente.
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Sulla questione I ¢)

Si chiede ancora alla Corte se, nonostante la normativa comunitaria sulla libera
circolazione delle merci, il titolare di un brevetto possa esercitare le facolta che
questo gli attribuisce, per mantenere il controllo sulla distribuzione di un pro-
dotto farmaceutico al fine della protezione dei consumatori, nell’eventualita
che determinati farmaci si rivelino difettosi.

La protezione dei consumatori dai pencoh derivanti da prodotti farmaceutici
difettosi costituisce una legittima esigenza. E per questo che 'art. 36 del trat-
tato autorizza gli Stati membri a derogare alle norme sulla libera circolazione
delle merci per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli ani-
mali.

Tuttavia, i provvedimenti necessari a tal fine devono essere adottati nell’am-
bito della normativa propria del controllo sanitario, non gia eludendo le norme
in materia di proprieta industriale e commerciale.

D’altra parte, I’oggetto specifico della tutela della proprieta industriale e com-
merciale ¢ distinto da quello della tutela dei consumatori e delle eventuali
responsabilitd in essa implicite.

La questione va percid risolta negativamente.

Sulla questione I f)

Si chiede alla Corte se I’art. 42 dell’atto relativo alle condizioni di adesione dei
tre nuovi Stati membri implichi che le norme del trattato siilla libera circola-
zione delle merci non possano trovare applicazione nei Paesi Bassi, per quanto
riguarda i prodotti provenienti dal Regno Unito, se non dopo il 1° gennaio
1975.

L’art. 42 dell’atto di adesione stabilisce, al 1° comma, che le restrizioni quanti-
tative all'importazione e all’esportazione tra la Comunita nella sua composi-
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zione originaria ed i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell’ade-
sione.

Ai sensi del 2° comma del suddetto articolo, che riguarda pili precisamente la
questione di cui trattasi, «le misure d’effetto equivalente a dette restrizioni sono
abolite al piu tardi al 1° gennaio 1975».

Nel suo contesto, questa disposizione non puo riferirsi che alle misure equiva-
lenti a restrizioni quantitative che dovevano essere abolite, fra gli Stati membri
originari, alla fine del periodo transitorio, in forza degli artt. 30 e 32-35 del trat-
tato CEE.

E chiaro percid che Part. 42 dell’atto di adesione non ha alcuna influenza sui
divieti d’importazione imposti da una normativa interna in fatto di proprieta
industriale e commerciale.

Questa materia & percido soggetta al principio inerente al trattato CEE ed
all’atto di adesione, secondo cui le norme dei trattati istitutivi delle Comu-
nita europee relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare I’art.
30, si applicano, salvo espressa deroga, dal momento dell’adesione, ai nuovi
Stati membri.

Se ne deve desumere che I’art. 42 dell’atto di adesione non pud essere invocato
per opporsi all’importazione nei Paesi Bassi, neppure anteriormente al 1° gen-
naio 1975, di merci vendute, alle condizioni sopra precisate, sul mercato del
Regno Unito, dal titolare del relativo brevetto o con il suo consenso.

Sulle questioni IT a) e b)

Con le presenti questioni si chiede alla Corte se ’art. 85 del trattato CEE si ap-
plichi agli accordi e pratiche concordate fra il titolare di brevetti analoghi in
diversi Stati membri ed i suoi licenziatari, qualora nel loro complesso tali

" accordi e pratiche abbiano lo scopo di disciplinare in modo diverso ogni sin-

golo mercato nazionale del prodotto brevettato.
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Benché I’art. 85 del trattato non influisca sull’esistenza dei diritti attribuiti dalle
leggi di uno Stato membro in materia di proprietd industriale, le condizioni di
esercizio di tali diritti possono tuttavia ricadere sotto i divieti sanciti dal sud-
detto articolo.

Cid pud avvenire ogni qualvolta I’esercizio di un diritto del genere rlsulu essere
Poggetto, il mezzo o la conseguenza di una intesa.

L’art. 85 non colpisce tuttavia accordi o pratiche concordate fra imprese appar-
tenenti allo stesso gruppo come societd madre ed affiliata, qualora esse costi-
tuiscano un’unit economica nell’ambito della quale I’affiliata non dispone di
effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mer-
cato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di
una ripartizione di compiti all’interno del gruppo.

Sulle spes.e

Le spese sostenute dal governo del Regno di Danimarca e dalla Commissione
delle Comunita europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte non pos-
sono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un inci-
dente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi alla Corte di cassazione
dei Paesi Bassi, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sotto postele dallo «Hoge Raad» dei Paesi Bassi
con sentenza interlocutoria 1° marzo 1974, afferma per diritto:
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1° L’esercizio, da parte del titolare di un brevetto, della facolta — attri-
buitagli dal diritto di uno Stato membro — di opporsi allo sfrutta-
mento commerciale, in questo Stato, del prodotto brevettato e posto
in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del bre-
vetto o con il suo consenso, & incompatibile con le norme del trat-
tato CEE relative alla libera circolazione delle merci nell’ambito del
mercato comune.

2° E irrilevante, in proposito, la questione del se il titolare del brevetto
e le imprese cui egli abbia concesso delle licenze appartengano o
meno allo stesso gruppo.

3° E altresi irrilevante la circostanza che esistano, fra lo Stato membro
esportatore ¢ lo Stato membro importatore, differenze di prezzo

dovute a provvedimenti di controllo adottati in materia dall’autorita
dello Stato esportatore.

4° 11 titolare di un brevetto su un prodotto farmaceutico non pud sot-
trarsi alle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci,
per controllare la distribuzione del prodotto al fine della protezione
dei consumatori contro preparati difettosi.

5° L’art. 42 dell’atto di adesione non pud essere invocato per opporsi
all’importazione nei Paesi Bassi, neppure anteriormente al 1° gen-
naio 1975, di merci vendute sul mercato del Regno Unito, dal tito-
lare del relativo brevetto o con il suo consenso.

6° L’art. 85 non colpisce accordi o pratiche concordate fra imprese
appartenenti allo stesso gruppo come societd madre ed affiliata, qua-
lora esse costituiscano un’unitd economica nell’ambito della quale
Paffiliata non dispone di effettiva autonomia nella determinazione del
proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui
trattasi abbiano semplicemente 1o scopo.di una ripartizione di com-
piti all’interno del gruppo.

Lecourt O Dilaigh Mackenzie Stuart Donner Monaco

Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Serensen

Cosi deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 31 ottobre 1974.

11 cancelliere 11 presidente

A. van Houtte ' R. Lecourt
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