ALLEN & HANBURYS / GENERICS

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
G. FEDERICO MANCINI
vom 2. Dezember 1987 *

Herr Président,
meine Herren Richter!

1. Das House of Lords ersucht Sie durch
Urteil vom 12. Dezember 1985 um Vorab-
entscheidung iiber die Vereinbarkeit einiger
britischer Vorschriften iiber Patente mit den
Grundsitzen des EWG-Vertrags tiber den
freien Warenverkehr.

Untersuchen wir zunichst die streitigen
Rechtsvorschriften. Am 1. Juni 1978 trat im
Vereinigten Konigreich der Patents Act
1977 in Kraft, der das Patentgesetz von
1949 aufhob. In Anlehnung an das Europiii-
sche Patentiibereinkommen verlingerte das
neue Gesetz die Laufzeit der Ausschlieflich-
keitsrechte von 16 auf 20 Jahre. Der ur-
spriingliche Verfalltag der old existing pa-
tents blieb unverindert. Die new existing pa-
tents dagegen, das heifit, die Patente, die am
1. Juni 1978 noch eine Laufzeit von fiinf
oder mehr Jahren hatten, wurden gemi8 ei-
ner Ubergangsregelung um vier Jahre ver-
lingert. Zu Beginn des Vierjahreszeitraums
jedoch wurde in das Patentregister und die
entsprechenden Patenturkunden von Amts
wegen der Vermerk ,Lizenzbereitschaft®
eingetragen.

Die Wirkung dieses Vermerks ist schnell be-
schrieben. Gemifl Artikel 46 Absatz 3 Buch-
stabe a des Gesetzes hat mit dessen Inkraft-
treten ,,jedermann ... einen Anspruch auf
eine Lizenz ... zu Bedingungen, die entwe-
der durch Vereinbarung oder mangels Ver-
einbarung auf Antrag des Inhabers des Pa-
tents oder desjenigen, der eine Lizenz bean-

* Aus dem lalienischen iibersctzt.

tragt, durch den Comptroller festgelegt wer-
den konnen®. Auflerdem kann gemif§ Buch-
stabe ¢, ,,wenn sich in einem Verfahren we-
gen (in anderer Weise als durch Einfuhr des
Erzeugnisses begangener) Verletzung des
Patents der Beklagte verpflichtet, eine Li-
zenz zu diesen Bedingungen zu beantragen,
ihm gegeniiber keine einstweilige Verfiigung
und kein Verbot ausgesprochen werden; der
Betrag des (méglicherweise) von ihm zu lei-
stenden Schadensersatzes darf das Doppelte
des Betrages nicht itberschreiten, den er als
Lizenznehmer hitte zahlen miissen, wenn
eine solche Lizenz zu diesen Bedingungen
vor der ersten Patentverletzung gewihrt
worden wire®.

Lord Diplock hat im Rahmen des Aus-
gangsverfahrens Bedeutung und Zweck die-
ser Bestimmung, insbesondere im Hinblick
auf die Befugnis, die sie dem Comptroller
iibertrigt, erliutert. Dessen Entscheidung —
so Lord Diplock — habe die Wirkungen,
die ein Lizenzvertrag gehabt hitte und
»beschrinke  sich  darauf, Mafinahmen
Rechtmifigkeit zu verleihen, ... die ohne
die Zustimmung des Inhabers des Patents
als rechtswidrig angesehen werden miifiten®
[siche (1986) 1 WLR 51, Anhang 3, S. 61,
betreffend die Rechtssache Beecham Group
PLC/Gist-Brocades NV]. Diese Erklirung
beriicksichtigt jedoch nicht die in Klammern
stehenden Worte des Buchstabens c. Danach
wird nimlich ein britischer Patentverletzer,
der ein Erzeugnis, dessen Patent mit dem
Vermerk Lizenzbereitschaft versehen ist, aus
einem anderen Staat einfithrt, anders behan-
delt als ein Patentverletzer, der dasselbe Er-
zeugnis im Vereinigten Konigreich herstellt
und dort weiterverkauft.
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Genauer gesagt, wenn letzterer sich bei be-
stehender ,,Lizenzbereitschaft™ verpflichtet,
eine ,,Lizenz* zu beantragen, kann er seine
rechtswidrige Titigkeit bis zum Erlaf der
Verwaltungsentscheidung  fortsetzen; dem
Importeur dagegen, der das Patent verletzt,
kann die Einfuhr verboten werden, noch be-
vor er damit begonnen hat und obwohl er
eine Lizenz beantragt hat. Er kann zur Zah-
lung von Schadensersatz verpflichtet wer-
den, dessen Betrag, anders als im Fall des
Herstellers, der das Patent verletzt, nicht
begrenzt ist.

2. Kommen wir zum Sachverhalt. Das phar-
mazeutische Laboratorium Allen & Hanbu-
rys Ltd — eine Tochtergesellschaft der
Glaxo Operations UK Ltd, die wiederum
dem multinationalen Unternehmen Glaxo
Holdings PLC gehort — lieff am 15. Sep-
tember 1967 ,,Salbutamol® nach dem Pa-
tents Act 1949 patentieren, ein chemisches
Priparat, das ein besonders wirksames Mit-
tel zur Behandlung von Asthma ist.

Das Medikament wird von diesem Unter-
nehmen hergestellt und von ihm im Verei-
nigten Konigreich unter dem Markennamen
»ventolin® in den Verkehr gebracht. In den
iibrigen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
dagegen wird es durch Parallelpatente ver-
schiedener Unternehmen der Glaxo-Gruppe
geschiitzt, die sich auch um den Verkauf
kitmmern. Dies gilt auch fiir Italien. Ich er-
innere auflerdem daran, dafl bis vor einigen
Jahren nach den Rechtsvorschriften dieses
Staates keine Patente fiir pharmazeutische
Erzeugnisse gewihrt werden konnten. Da-
her war das Salbutamol, das man in italieni-
schen Apotheken kaufen konnte, nicht allein
von Allen & Hanburys produziert und von
Glaxo in den Verkehr gebracht worden: Es
wurde auch — offensichtlich ohne Zustim-
mung des britischen Herstellers — von an-
deren Unternehmen hergestellt und ver-
kauft.

Die Generics (UK) Ltd (im folgenden: Ge-
nerics Ltd), Tochtergesellschaft eines pan-
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amesischen Unternehmens, vertreibt im Ver-
einigten Konigreich Generica, das heiflt Er-
zeugnisse, die im Grofthandel eingekauft
und im Einzelhandel unter threm Handels-
namen oder hiufiger unter der Bezeichnung
ihrer chemischen Zusammensetzung weiter-
verkauft werden. Da die Vertreiber keine
Forschung betreiben, werden diese pharma-
zeutischen Erzeugnisse in der Regel zu ei-
nem niedrigeren Preis verkauft, als ihn die
Unternehmen, die Inhaber von entsprechen-
den Patenten sind, verlangen.

Im November 1983 — also nachdem das
AusschlieBlichkeitsrecht an Salbutamol ge-
mifl dem Patents Act 1977 verlingert wor-
den war — beantragte die Generics Ltd bei
der Allen & Hanburys Ltd eine Lizenz, um
das pharmazeutische Erzeugnis aus Italien,
wo es ohne Zustimmung des Erfinders her-
gestellt wurde, einfiihren zu kénnen. Dem
Antrag wurde nicht stattgegeben und die
Generics Ltd wandte sich an den Comptrol-
ler (2. August 1984); wenig spiter jedoch,
noch bevor diese Behorde eine Entschei-
dung getroffen hatte, teilte die Generics Lid
der Allen & Hanburys Ltd ihre Absicht mit,
mit der Einfuhr des Arzneimittels sofort zu
beginnen. Die Inhaberin des Patents be-
schritt den Klageweg, der Vertreiber legte
gegen das ihm gegeniiber ergangene Verbot
einen Rechtsbehelf ein; das Verfahren ge-
langte bis vor das House of Lords. Wie ich
schon zu Anfang erwihnte, hat letzteres Th-
nen gemifl Artikel 177 letzter Absatz vier
Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt,
die ich wie folgt zusammenfasse:

1) Bewirken die Artikel 30 und 36 EWG-
Vertrag, daf} der Inhaber eines nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
mit dem Vermerk ,,Lizenzbereitschaft
verschenen Patents von den zustindigen
nationalen Behérden ein Verbot der Ein-
fuhr von Waren, die das Patent verlet-
zen, aus einem anderen Mitgliedstaat
nicht erlangen kann, wenn dieselben
Rechtsvorschriften  keine Mafinahmen
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gegeniiber demjenigen erlauben, der das
Patent anders als durch Einfuhr verletze?

2) Sind die nationalen Behorden, die bei
bestehender ,,Lizenzbereitschaft eine
Lizenz erteilen, nach den genannten ge-
meinschaftsrechtlichen Vorschriften stets
dazu verpflichtet, in die Lizenz eine Be-
dingung aufzunehmen, wonach die Ein-
fuhr aus einem anderen Mitgliedstaat zu-
l4ssig ist?

3) Ist es — und gegebenenfalls inwiefern —
fir die Beantwortung der vorstehenden
Fragen von Bedeutung, dafl es sich um
Arzneimittel handelt, die aus einem Mit-
gliedstaat eingefiihrt werden, in dem sie
nicht patentfihig sind?

4) Wenn die Beantwortung der Fragen 1, 2
und 3 ergibt, daf} die Artikel 30 und 36
EWG-Vertrag ein gerichtliches Verbot
solcher Einfuhren zugunsten des Inha-
bers eines solchen Patents nicht zulassen,
kann ein solches Verbot dann gleichwohl
aufgrund der Rechtsprechung des Ge-
richtshofes insbesondere zum unlauteren
Wettbewerb und zum Verbraucherschutz
ergehen?

3. Im Verfahren vor dem Gerichtshof haben
die Parteien des Ausgangsverfahrens, das
Vereinigte Konigreich und die Kommission
der Europiischen Gemeinschaften schriftli-
che Erklirungen abgegeben und miindliche
Ausfithrungen gemacht.

Aus ihren Beitrigen ergeben sich im wesent-
lichen zwei Thesen. Nach der ersten, von
der Allen & Hanburys Ltd und der Londo-
ner Regierung vorgetragenen These bleibt
ein Patent, das mit dem Vermerk ,,Lizenz-
bereitschaft,,versehen ist, gewerbliches Ei-
gentum und ist daher gemifl Artikel 36
EWG-Vertrag schutzwiirdig. Auch wenn er
sein Ausschliefllichkeitsrecht nicht vollstin-
dig kontrolliere, kénne der Erfinder nimlich
gegen den Lizenznehmer, der die Bedingun-
gen der Lizenzerteilung nicht einhalte, vor-
gehen. Gemeinschafisrechtlich gesehen er-

gebe sich im iibrigen aus Ihrer Rechtspre-
chung, daf der Inhaber eines Patents nur
dann das Recht verliere, sich der Einfuhr
patentierter Produkte zu widersetzen, wenn
diese mit seiner Zustimmung im Ausfuhr-
staat in den Verkehr gebracht worden seien
(Urteile vom 31. Oktober 1974 in der
Rechtssache  15/74, Centrafarm/Sterling
Drug, Slg. 1974, 1147, vom 22. Juni 1976 in
der Rechtssache 119/75, Terrapin/Ter-
ranova, Slg. 1976, 1039, und vom 14. Juli
1981 in der Rechtssache 187/80, Merck/
Stephar und Exler, Slg. 1981, 2063).

Dies ist hier jedoch gewifl nicht der Fall.
Der Umstand, dafl Salbutamol in Italien
nicht patentfihig war, machte es fiir die Al-
len & Hanburys Ltd uninteressant, seinem
Vertrieb zuzustimmen; das Unternehmen
hatte daher das Recht, sich gegen die Ein-
fuhr von Salbutamol ins Vereinigte Konig-
reich zu wehren. Alles in allem kann man
sagen, dafl die dem Comptroller und den
nationalen Gerichten zugestandene Mog-
lichkeit, die Einfuhr in solchen Situationen
vorldufig zu verbieten, das notwendige
Gleichgewicht zwischen zwei gleichermaflen
wichtigen Werten gewihrleistet: dem 6f-
fentlichen Interesse, dem die Erteilung einer
Lizenz bei bestehender Lizenzbereitschaft
dient, und dem Schutz, der dem Inhaber ei-
nes Patents, dessen Eigentumsrechte durch
die gemeinschaftsrechtliche Rechtsordnung
noch nicht erschépft sind, zu gewihrleisten
ist.

Die Kommission und die Generics Ltd sind
dagegen der Ansicht, der Inhaber eines mit
dem Vermerk ,,Lizenzbereitschaft® versehe-
nen Patents kénne die Nutzung der Erfin-
dung durch Dritte nicht verbieten, sondern
habe gegen den Lizenznehmer nur einen
Anspruch auf angemessene Vergiitung. Des-
halb und auf der Grundlage des erwihnten
Urteils Merck sei die in Artikel 36 zum
Schutz des gewerblichen Eigentums vorge-
sehene Ausnahme vom freien Warenverkehr
auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar.
Andererseits sei jedoch eine Mafinahme, die
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die Einfuhr von Salbutamol ins Vereinigte
Konigreich verbiete, sicherlich iibertrieben
im Verhiltnis zu der Notwendigkeit, die
Rechte zu schiitzen, die mit einem solchen
im Wert geminderten Patent verbunden
selen.

Welche Schlufifolgerungen aus diesen bei-
den Thesen zu ziehen sind, ist offensicht-
lich. Fiir die Vertreter der zweiten These ist
das Einfuhrverbot mit dem Gemeinschafts-
recht nicht vereinbar. Nach Ansicht der Al-
len & Hanburys Ltd und der britischen Re-
gierung ist es jedoch rechtmiflig. Ich mufl
aber hinzufiigen, dafl letztere sich nicht nur
auf das von mir angefiihrte Vorbringen stiit-
zen (die rechtliche Unméglichkeit, das Arz-
neimittel in Italien zu patentieren), sondern
sich auch auf einige der vom Gerichtshof
seit langem in wohlbekannter Rechtspre-
chung anerkannten ,,zwingenden Ausnah-
men® berufen: Dieses Verbot sei nidmlich
durch die Notwendigkeit gerechtfertigt, Gii-
ter und Werte wie die 6ffentliche Gesund-
heit, die Lauterkeit des Handelsverkehrs
und die Rechte der Verbraucher zu schiit-
zen,

4. Bekanntlich verbieten die Vorschriften
des Vertrages iiber den freien Warenverkehr
und insbesondere Artikel 30 Einfuhrbe-
schrinkungen sowie Mafinahmen gleicher
Wirkung, d. h. alle nationalen Regelungen,
die unmittelbar oder mittelbar, gegenwirtig
oder potentiell den gemeinschaftlichen Han-
del beschrinken konnen. Genauso ist be-
kannt, dafl Artikel 36 solche Beschrinkun-
gen und Mafinahmen dann fiir rechtmiflig
erkldrt, wenn sie aus bestimmten Griinden,
zu denen der Schutz des gewerblichen und
kommerziellen Eigentums gehort, gerecht-
fertigt sind.

Aus dem Zusammenhang und insbesondere
aus Satz 2 dieser Vorschrift ergibt sich in-
dessen, ,,daf§ der Vertrag zwar den Bestand
der durch die nationale Gesetzgebung eines
Mitgliedstaats eingeriumten gewerblichen
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Schutzrechte nicht beriihrt, die Ausitibung
dieser Rechte aber sehr wohl je nach den
Umstinden durch die Verbotsnormen des
Vertrages beschrinkt werden kann (Urtéil
Terrapin/Terranova, a. a. O., Randnr. 5).
Weiter heifit es dort: ,,Denn als Ausnahme
von einem der grundlegenden Prinzipien
des Gemeinsamen Marktes erlaubt Artikel
36 Beschrinkungen des freien Warenver-
kehrs nur, soweit sie zur Wahrung der
Rechte gerechifertige sind, die den spezifi-
schen Gegenstand dieses Eigentums ausma-
chen® (Hervorhebung von mir). Es steht je-
denfalls aufler Frage, dafl die in nationalen
Vorschriften vorgesehenen Beschrinkungen
oder Verbote ,,weder ein Mittel zur willkiir-
lichen Diskriminierung noch eine verschlei-
erte Beschrinkung des Handels darstellen
[diirfen] (Artikel 36).

Mir scheint, das Hauptproblem im vorlie-
genden Fall besteht nicht in der Frage, wel-
chen Inhalt ein mit dem Vermerk ,,Lizenz-
bereitschaft versehenes Patent im Gemein-
schaftsrecht hat und ob darauf der erste Teil
des Artikels 36 anwendbar ist, sondern in
der Frage, ob die streitige Rechtsvorschrift
unter den letzten Satz des Artikels 36 fillt.
Es geht also darum, ob das Einfuhrverbot,
von dem die Erteilung der Lizenz abhingig
gemacht wird, selbst eine willkiirliche Dis-
kriminierung oder eine verschleierte Be-
schrinkung darstellt.

In diesem Zusammenhang erinnere ich
daran, dafl wihrend des Zeitraums der Ver-
lingerung von new existing patents jeder,
der das geschiitzte Erzeugnis herstellt oder
einfiihrt, ein Recht auf eine Lizenz hat und
dafl Lord Diplock zufolge das so gewihrte
Recht das Ziel hat, ,,(sonst) rechtswidrige
Mafinahmen rechtmifiig zu machen®. Es
hat sich jedoch herausgestellt, daf} eine sol-
che Gleichstellung im Falle einer Verletzung
des Patents nicht besteht. Dann nimlich ist
die zustindige Behorde nicht befugt, einem
Patentverletzer, der das Erzeugnis im Land
selbst herstellt, die vorlaufige Einstellung
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seiner rechtswidrigen Titigkeiten vorzu-
schreiben, wihrend sie gegeniiber einem Im-
porteur, der das Patent verletzt, dahin ge-
hende Verbotsmafinahmen erlassen kann.

Auf die Frage des Gerichtshofes nach den
Griinden fiir diese Ungleichbehandlung hat
die britische Regierung geantwortet, der
Hersteller, der das Patent verletze, kénne
jederzeit eine Lizenz beantragen und die
Patentverletzung damit beenden. Dieses Er-
gebnis sei daher ,,unausweichlich®; da die
Verzogerung bei Gewidhrung der Lizenz
nicht ,,auf einem Recht des Patentinhabers
beruhe, sich der Lizenzerteilung zu wider-
setzen®, sondern ,,auf einer mangelnden Ei-
nigung zwischen den Parteien®, sei es nicht
richtig, zugunsten des Patentinhabers ein
einstweiliges Verbot zu erlassen, wihrend
das Lizenzerteilungsverfahren noch an-
dauere.

Im Fall des Importeurs, der das Patent ver-
letze, kénne es — so das Vereinigte Konig-
reich — hingegen niitzlich sein, die Lizenz
mit einem Einfuhrverbot zu verbinden. Eine
solche Mafinahme komme jedoch nur unter
besonderen Umstinden in Betracht, insbe-
sondere, ,,wenn die Zahlung von Schaden-
sersatz leine angemessene Entschiddigung
darstellt. Wiirde man nimlich in diesem
Fall ,,dem Patentinhaber die Moglichkeit
nehmen, ein einstweiliges Verbot zu erlan-
gen, fiihrt dies dazu, dafl dem Importeur ein
Aufschub gewihrt wird; das sei mit dem
Risiko verbunden, dafl der Markt mit Er-
zeugnissen, die unter Verletzung des Pa-
tents eingefiihrt wiirden, tiberschwemmt
werde, und habe irreparable Folgen, wenn
die Einfuhr letztlich verboten werden miisse.
Die Behauptung, Artikel 46 Absatz 3 Buch-
stabe ¢ verfolge protektionistische Ziele, sei
daher falsch; gerade der untersuchte Fall
zeige, dafl er allein den Schutz des Patent-
inhabers vor unlauterem Wettbewerb be-
zwecke.

Diese Antwort ist geschickt, beseitigt jedoch
nicht die Widerspriiche, die in dieser Vor-

schrift stecken. Ob dies nun gefillt oder
nicht, wenn nimlich die Lizenzerteilung ei-
ner vorliufigen Einstellung der Einfuhr un-
terworfen wird, bedeutet dies eine Miflach-
tung (oder entscheidende Schwichung) ih-
res Wesens als subjektives Recht und es
wird verhindert, dafl der Antragsteller seine
Situation in Zukunft mit dem Recht in Ein-
klang bringen kann. Wir wissen jedoch, daf}
angesichts eines abgelaufenen, aber durch
Gesetz verlingerten Patents ,jedermann
fund daher auch der Importeur] einen An-
spruch auf eine Lizenz* hat und daf} diese
unter anderem die Wirkung hat, frihere
VerstéBe des Lizenznehmers zu heilen.

Mehr noch, aus der Sicht des Inhabers eines
verlingerten Patents fiihrt die Erklirung der
britischen Regierung dazu, dafl dieser ge-
geniiber dem Importeur, der das Patent ver-
letzt, nach wie vor Rechte geniefit, die dem
Inhaber eines giiltigen und nicht abgelaufe-
nen Patents zustehen. Ein solches Ergebnis
verstofe aber nicht nur gegen den Wortlaut
und den Zweck des Artikels 46, sondern
stellt auf der Ebene des Gemeinschaftsrechts
eindeutig eine diskriminierende Mafinahme
dar. Dieser volle Rechtsgenufl wird nimlich
dadurch gerechtfertigt, dafl der Verstof}, auf
den reagiert wird, hier in der Einfuhr von
Waren aus einem anderen Mitgliedstaat be-
steht.

Auflerdem ist festzustellen, dafl die fragliche
Maflinahme weit davon entfernt ist, die in
dem Urteil Terrapin/Terranova geforderte
Bedingung zu erfiillen. Der Grund ist offen-
sichtlich. Wie die britische Regierung fest-
stell, mufl es dem Inhaber eines Patents
moglich sein, auch im Falle der Verletzung
des Patents durch Einfuhr eine ,,angemes-
sene Entschidigung® zu erhalten. Die Ver-
hinderung der Einfuhr bedeutet, dafl dem
Importeur jede Mbglichkeit genommen
wird, die Erfindung zu nutzen und also an
den Patentinhaber die Lizenzgebiihren und
die Entschidigung zu zahlen, die diesem
von Rechts wegen zustehen. Mir scheint es
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schwierig, sich eine Ausnahme vorzustellen,
die weniger ,,gerechtfertigt oder gar weni-
ger geeignet ist als diese, um das gewerbli-
che Eigentum durch ein verlingertes Patent
schiitzen zu wollen.

Alles in allem sprechen geniigend Griinde
fiir die Feststellung, dafl der dem Comptrol-
ler und den nationalen Gerichten einge-
riumten Moglichkeit, Einfuhren zu verbie-
ten, das uniiberwindliche Hindernis des
Wortlauts des Artikels 36 und der diesem
vom Gerichtshof gegebenen Auslegung ent-
gegensteht.

5. Das mit der zweiten Frage aufgeworfene
Problem liflt sich im Lichte der bisherigen
Ausfithrungen leicht losen. Wenn ,,jeder-
mann“ wihrend der verlingerten Laufzeit
eines new existing patent das Recht hat, die
entsprechende Erfindung so zu nutzen, wie
er es fiir am geeignetsten hilt, ist offensicht-
lich, dafl die nationalen Behorden unabhin-
gig von der Art der Patentverletzung die Er-
teilung der Lizenz nicht von Bedingungen
abhingig machen diirfen, die die Einfuhr
von Waren aus einem anderen Mitgliedstaat
beeintrichtigen konnen. Abgesehen davon,
dafl sie nur den Importeur von dem Nut-
zungsrecht ausschlieBen, betreffen solche
Bedingungen ndmlich nur die Erzeugnisse
aus anderen Mitgliedstaaten; sie laufen da-
her auf eine Beschrinkung des innergemein-
schaftlichen Handels hinaus und verletzen
damit das in Artikel 30 EWG-Vertrag aus-
gesprochene Verbot. In Anbetracht dieser
Schluffolgerung wird es den nationalen Be-
horden obliegen, konkret die Mittel zu be-
stimmen, mit denen sich am besten sicher-
stellen 148, dafl die Erteilung der Lizenz in
mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbarer Art
und Weise erfolgt.

Die dritte und die vierte Frage gehen dahin,
ob, abgesehen von der Ausnahme zum
Schutz des gewerblichen Eigentums, die
streitige Mafinahme sich mit a) der Unmaog-
lichkeit, das Erzeugnis im Ausfuhrstaat zu
patentieren, b) zwingenden Erfordernissen
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wie dem Schutz der Lauterkeit des Handels-
verkehrs und des Verbraucherschutzes
rechtfertigen lifit,

Die Antwort kann nur negativ ausfallen.
Hinsichtlich des Punktes a ist unstreitig, daf§
Salbutamol zur Zeit seiner Erfindung in Ita-
lien nicht patentfihig war. Diese Tatsache
impliziert jedoch keineswegs die Notwen-
digkeit, zu untersuchen, ob der gemein-
schaftsrechtliche Grundsatz der Erschop-
fung der Ausschlieflichkeitsrechte im vorlie-
genden Fall anwendbar ist. Unser Problem
ist entgegengesetzter Art: Es bewrifft den
Fall, dafl jemand auf der Grundlage der
Rechtsvorschriften seines Staates eine be-
stimmte Erfindung dank eines Dokuments
— der bei bestehender ,,Lizenzbereitschaft
erteilten Lizenz — zu nutzen gedenkt, wo-
bei diese Rechtsvorschriften die Lizenzertei-
lung invito domino, d. h. ohne die Zustim-
mung des Inhabers des Patents, zulassen.
Mit anderen Worten, der Umstand, daf} das
Salbutamol in Italien ohne Einwilligung der
Allen & Hanburys Ltd hergestellt wurde,
4dndert wenig an der Situation dessen, der
wie die Generics Ltd auf jeden Fall einen
Anspruch auf eine Lizenz hat.

Was schliefilich die Moglichkeit betrifft, an-
dere zwingende Erfordernisse anzufithren,
so geniigt der Hinweis darauf, dafl diese
nach Threr stindigen Rechtsprechung von
Griinden des allgemeinen Interesses diktiert
sein miissen. Sie kénnen daher nur dann als
Ausnahme von Artikel 30 geltend gemacht
werden, wenn die nationalen Rechtsvor-
schriften unterschiedslos fiir einheimische
wie fiir eingefithrte Erzeugnisse gelten und
jedenfalls keine protektionistischen Wirkun-
gen entfalten (Urteile vom 17. Juni 1981 in
der Rechtssache 113/80, Kommission/Ir-
land, Slg. 1981, 1625, Randnr. 11, vom 6.
November 1984 in der Rechtssache 177/83,
Kohl/Ringelhan & Rennett, Slg. 1984,
3651, Randnr. 14). Diese Voraussetzungen
sind jedoch, wie wir gesehen haben, im vor-
liegenden Eall nicht erfiillt.
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6. In Anbetracht der vorstehenden Erwigungen schlage ich Thnen vor, auf die vom
House of Lords mit Urteil vom 12. Dezember 1985 in dem Rechtsstreit Allen &
Hanburys Ltd gegen Generics (UK) Ltd zur Vorabentscheidung vorgelegten Fra-
gen wie folgt zu antworten:

1)

2)

3)

Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag sind dahin auszulegen, daf} die in ihnen
enthaltenen Verbote fiir den Fall gelten, daf} die nationalen Rechtsvorschriften
es dem Inhaber eines mit dem Vermerk ,,Lizenzbereitschaft versehenen Pa-
tents erlauben, von den zustindigen Behorden dieses Mitgliestaats ein einstwei-
liges Verbot der Einfuhr einer ohne seine Zustimmung hergestellten Ware zu
erlangen, wihrend die gleiche Mafinahme gegen einen innerhalb dieses Mit-
gliedstaats handelnden Patentverletzer nicht ergehen kann.

Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag verbieten den nationalen Behérden, die
bei bestehender Lizenzbereitschaft fiir die Erteilung einer Lizenz zustindig
sind, in diese Lizenz Bedingungen aufzunehmen, die die Einfuhr aus anderen
Mitgliedstaaten behindern konnen. Es ist ohne Bedeutung, dafl die betreffenden
Waren Arzneimittel sind, die im Ausfuhrmitgliedstaat nicht patentfihig sind.

Zwingende Erfordernisse in bezug auf die Lauterkeit des Handelsverkehrs und
den Verbraucherschutz erlauben eine Abweichung vom Verbot des Artikels 30
EWG-Vertrag nur bei nationalen Rechtsvorschriften, die unterschiedslos fiir
einheimische wie fiir eingefiihrte Erzeugnisse gelten und jedenfalls keine pro-
tektionistischen Wirkungen entfalten.
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