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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MELCHIOR WATHELET
presentadas el 17 de marzo de 2016"

Asunto C-567/14

Genentech Inc.
contra
Hoechst GmbH, anteriormente denominada Hoechst AG,
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

[Peticion de decision prejudicial presentada por la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelacién de
Paris) (Francia)]

«Procedimiento prejudicial — Recurso de anulaciéon de un laudo arbitral — Competencia —
Articulo 101 TFUE — Practica colusoria — Contrato de licencia de patente no exclusiva —
Anulacién de patentes — Ausencia de violaciéon de patente — Relevancia — Obligaciéon de pago de
un canon»

I. Introduccion

1. La presente peticion de decision prejudicial versa sobre la interpretacion del articulo 101 TFUE. Mas
concretamente, la cour dappel de Paris (Tribunal de Apelacién de Paris) (Francia) se plantea la
cuestién de si este articulo se opone a la obligaciéon impuesta al licenciatario de un acuerdo de
licencia de patente de pagar un canon durante toda la vigencia del acuerdo hasta su resolucién, a
pesar de la ausencia de violacién de patente o de la anulacién de una o varias de las patentes bajo
licencia.

2. Esta peticion fue presentada en el marco de un recurso de anulacién de laudos arbitrales entre
Genentech Inc., sociedad de Delaware (Estados Unidos) (en lo sucesivo, «Genentech»), por una parte,
y Hoechst GmbH, anteriormente denominada Hoechst AG (en lo sucesivo, «Hoechst») y
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (en lo sucesivo, «Sanofi-Aventis»), sociedad de Derecho aleman,
por otra.

1 — Lengua original: francés.
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II. Marco juridico

A. Derecho de la Union

3. El articulo 101 TFUE establece lo siguiente:

«1. Seran incompatibles con el mercado interior y quedaran prohibidos todos los acuerdos entre
empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las practicas concertadas que puedan afectar al
comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el
juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transaccion;
b) limitar o controlar la produccién, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;

¢) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen
a éstos una desventaja competitiva;

e) subordinar la celebraciéon de contratos a la aceptacién, por los otros contratantes, de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o segun los usos mercantiles, no guarden relacién alguna
con el objeto de dichos contratos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente articulo seran nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podran ser declaradas inaplicables a:

— cualquier acuerdo o categoria de acuerdos entre empresas,

— cualquier decision o categoria de decisiones de asociaciones de empresas,

— cualquier préctica concertada o categoria de practicas concertadas,

que contribuyan a mejorar la produccién o la distribucién de los productos o a fomentar el progreso

técnico o econémico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participacién equitativa en el

beneficio resultante, y sin que:

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales
objetivos;

b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte
sustancial de los productos de que se trate.»

B. Derecho francés
4. El articulo 1518 del Cédigo de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile) dispone:

«Los laudos arbitrales dictados en Francia en materia de arbitraje internacional sélo podran ser objeto
de un recurso de anulacién.»

2 ECLILEU:C:2016:177



CONCLUSIONES DEL SR. WATHELET — ASUNTO C-567/14
GENENTECH

5. El articulo 1520 del Cédigo de Enjuiciamiento Civil dispone lo siguiente:

«Sélo se podra interponer un recurso de anulacion si:

1.° El tribunal arbitral se ha declarado competente o incompetente de forma errénea; o

2.° El tribunal arbitral ha sido constituido de forma irregular; o

3.° El tribunal arbitral se ha pronunciado sin acatar la misién que se le habia encomendado; o
4.° No se ha respetado el principio de contradiccion; o

5.° El reconocimiento o la ejecucion del laudo arbitral es contrario al orden publico internacional.»

III. Antecedentes de hecho del litigio principal y cuestion prejudicial

6. El 6 de agosto de 1992, la sociedad alemana Behringwerke AG (en lo sucesivo, «Behringwerke»)?
concedi6é a Genentech una licencia no exclusiva mundial (en lo sucesivo, «acuerdo de licencia») para
la utilizacién del activador del citomegalovirus humano (CMVH), que permite incrementar la eficacia
del proceso celular utilizado para la fabricacién de proteinas (en lo sucesivo, «activador»). Esta
tecnologia era objeto de la patente europea n.” EP 017317753, concedida el 22 de abril de 1992 (en lo
sucesivo, «patente EP 177»), asi como de dos patentes concedidas en los Estados Unidos, los dias
15 de diciembre de 1998 y 17 de abril de 2001, respectivamente (en lo sucesivo, «patente US 522» y
«patente US 140»). El 12 de enero de 1999, la Oficina Europea de Patentes (OEB) anul6 la patente
EP 177.

7. El acuerdo de licencia se regia por el Derecho aleman.

8. Del articulo 3.1 del acuerdo de licencia se desprende que Genentech, como contraprestacién por el
derecho a explotar el activador, se obligaba a pagar:

— un canon dnico de 20 000 marcos alemanes (DEM) (aproximadamente 10 225 euros) en concepto
de gastos de emisidn de la licencia;

— un canon anual fijo de 20000 DEM (aproximadamente 10 225 euros) con fines de investigacion;

— un canon denominado «peridédico variable» de 0,5% calculado sobre el volumen de ventas de los
«productos acabados»® (en lo sucesivo, «canon periédico variable»).

9. Genentech pagé el canon tnico y el canon anual pero nunca liquidé el canon periédico variable.

10. El 30 de junio de 2008, Hoechst y Sanofi-Aventis preguntaron a Genentech sobre los productos
acabados que utilizaban los materiales y procesos patentados, que daban derecho al pago de cédnones
periddicos variables.

2 — Posteriormente Behringwerke cedié sus derechos a Hoechst. Desde julio de 2005, Hoechst se convirtié en una filial de Sanofi-Aventis, que
posee el 100 % de su capital social.

3 — Término definido en el acuerdo de licencia como «mercancias comercialmente negociables que incorporen un producto bajo licencia,
vendidas bajo una forma que permita su administracién a los pacientes para un uso terapéutico o su utilizaciéon en el marco de un
procedimiento de diagndstico y que no tengan por objeto una nueva formulacién, un tratamiento, un reembalaje o reetiquetaje antes de su
utilizacién ni se comercialicen con vistas a éstos». Segun dicho acuerdo, la expresion «producto bajo licencia» significa «los materiales
(incluidos los organismos) cuya fabricacion, utilizacién o venta, a falta del presente acuerdo, violaria una o varias reivindicaciones no
caducadas incluidas en los derechos relativos a las patentes bajo licencia».
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11. Mediante escrito de 27 de agosto de 2008, Genentech notific6 a Hoechst y Sanofi-Aventis la
resolucion del acuerdo de licencia, con efectos en dos meses desde dicha notificacion.*

12. El 24 de octubre de 2008, considerando que para fabricar el Rituxan® y otros medicamentos,
Genentech habia utilizado el activador en la sintesis recombinante de proteinas sin pagar los cdnones
periddicos variables sobre la venta de todos estos medicamentos y que de este modo habia infringido
el acuerdo de licencia, Hoechst y Sanofi-Aventis, de conformidad con la cldusula compromisoria
estipulada en el articulo 11 del acuerdo de licencia, interpuso una demanda arbitral contra Genentech
ante de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cdmara de Comercio Internacional (CCI) que la
registré con el nimero de asunto 15900/JHN/GFG.

13. El 27 de octubre de 2008, Hoechst y Sanofi-Aventis interpusieron ante el United States District
Court for the Eastern District of Texas (Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, Estados Unidos)
una demanda por violaciéon de las patentes US 522 y US 140 contra Genentech y Biogen
(anteriormente Biogen Idec.) El mismo dia estas dltimas formularon una demanda de nulidad de
dichas patentes ante el United States District Court for the Northern District of California (Tribunal
Federal del Distrito Norte de California, Estados Unidos).

14. Estos dos recursos fueron acumulados ante el United States District Court for the Northern
District of California (Tribunal Federal del Distrito Norte de California).

15. El 11 de marzo de 2011, el United States District Court for the Northern District of California
(Tribunal Federal del Distrito Norte de California) lleg6 en esencia a la conclusién de que no se habia
producido una violacién de las patentes en cuestiéon y desestimé el recurso de anulacién de las
patentes, considerando que Genentech no habia logrado superar el umbral de prueba exigido. Esta
resoluciéon fue confirmada el 22 de marzo de 2012 por la United States Court of Appeals for the
Federal Circuit (Tribunal de Apelacion de los Estados Unidos para el Circuito Federal, Estados
Unidos) y adquiri6 cardacter firme.

16. Mediante el tercer laudo arbitral parcial de 5 de septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «tercer laudo
arbitral parcial»),® el drbitro tinico elegido por las partes dictaminé’ que Genentech habia fabricado el
Rituxan utilizando el activador «patentado durante un tiempo, correcta o incorrectamente, bajo la
[patente EP 177] y posteriormente bajo las [patentes US 522 y 140] [...]»® y, en base a ello, mantuvo la
obligacion de Genentech de pagar a Hoechst y a Sanofi-Aventis los canones periédicos variables sobre
la venta de Rituxan' y de los productos con sus mismas propiedades.’

4 — El articulo 8, apartado 3, del acuerdo de licencia dispone que «el licenciatario podra resolver el presente acuerdo y las licencias concedidas en
virtud del mismo mediante el envio a Behringwerke de una notificaciéon con un preaviso de dos (2) meses a tal efecto, si el licenciatario
decide cesar en el uso de los derechos de licencia concedidos en virtud del presente Acuerdo».

5 — La materia activa de Rituxan es el «rituximab». Este medicamento se comercializa desde 1998 en los Estados Unidos bajo el nombre
comercial Rituxan' y, en la Unién Europea, bajo el de MabThera. De las respuestas de Genentech, asi como de Hoechst y de Sanofi-Aventis
a las preguntas escritas formuladas por el Tribunal de Justicia se desprende que los laudos arbitrales de los que trata el presente asunto se
refieren a las ventas mundiales de Rituxan, incluidas las ventas de este medicamento bajo la denominacién MabThera'.

6 — La lengua original del tercer laudo arbitral parcial es el inglés. Genentech aport6 al sumario ante el 6rgano jurisdiccional remitente asi como
ante el Tribunal de Justicia una traduccién «libre» en francés, que sera utilizada en las presentes conclusiones.

7 — Véanse los apartados 322 a 330 del tercer laudo arbitral parcial.
8 — Véase el apartado 326 del tercer laudo arbitral parcial.
9 — Véase el apartado 114 del tercer laudo arbitral parcial.
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17. El arbitro tnico dictaminé que, en origen, Genentech habia querido utilizar el activador sin ser
considerada una infractora contra las patentes,'® motivo por el cual se celebré el acuerdo de licencia.
De ello se deducia, segun el arbitro dnico, que el objeto comercial del acuerdo de licencia'' era evitar
todo proceso sobre la validez de las patentes US 522 y US 140 durante la vigencia del acuerdo de
licencia."” Seguin este drbitro, «tal tregua no [podia] durar eternamente puesto que [el acuerdo de
licencia estaba] destinado a ser resulto en un plazo relativamente breve por una de las partes [...]»."

18. Segun el arbitro, una vez registrada una patente, un licenciatario como Genentech podia sentirse
tranquilo en virtud de la obtencién de una licencia para utilizar dicha patente, al contrario de un
tercero que podia verse disuadido de competir con un licenciatario. Por lo tanto, el arbitro tnico
consideré que, con arreglo al acuerdo de licencia, el registro de las patentes era una consideracion
pertinente para acreditar la existencia de una razén comercial para celebrar el acuerdo de licencia de
que se trata, aunque la cuestiéon de su validez no lo era. En este sentido, sefialé que un litigio en
materia de patentes podia durar afios, como lo demostraban los procedimientos paralelos en los
Estados Unidos, y generar costes importantes. Por lo tanto, consider6 que una sociedad como
Genentech tenia interés en celebrar un acuerdo de ese tipo.

19. Por consiguiente, el arbitro tnico declaré que los pagos efectuados o debidos, con arreglo al
acuerdo de licencia, no podian ser reclamados o seguian debiéndose en el caso de que la patente fuera
anulada o no hubiera sido infringida por la actividad del beneficiario del acuerdo de licencia."” Dado
que el objeto comercial del acuerdo de licencia era evitar todo litigio en materia de patentes,
considerd que el resultado dltimo del procedimiento relativo a la patentes no obligaba al concedente,
en el supuesto de que la patente resultara invélida, a reembolsar los canones percibidos, ni eximia al
licenciatario de su obligacién de pagar dichos cédnones en el caso de que, como lo habia hecho
Genentech, no las hubiera pagado.

20. Tras estas consideraciones, el arbitro dictaminé que, con arreglo al acuerdo de licencia, Genentech
debia pagar a Hoechst y a Sanofi-Aventis los cdnones periddicos variables sobre las ventas de Rituxan’
fabricado entre el 15 de diciembre de 1998 (fecha de concesién de la patente US 522), y el
28 de octubre de 2008 (fecha de resolucién del acuerdo de licencia). '

21. Ademids conden6é a Genentech a pagar a Hoechst y a Sanofi-Aventis 391420,36 euros mas
293 565,27 dolares estadounidenses (aproximadamente 260000 euros) (USD) en concepto de sus
gastos de representacién durante el periodo comprendido entre el 9 de junio de 2011 y el
5 de septiembre de 2012.

22. Por dltimo, reservo para el laudo definitivo las decisiones relativas a la valoracién de la cuantia de
los cdnones adeudados, a los gastos del arbitraje y los otros gastos de representacion.

10 — Véase el apartado 299 del tercer laudo arbitral parcial.

11 — El arbitro tnico consideré que, con arreglo al Derecho alemdn, aplicable al acuerdo de licencia, los contratos debian ser interpretados no
s6lo en base a sus disposiciones sino también en base a su génesis, su contexto sistemdtico y su objeto comercial (véase, en este sentido, el
apartado 255 del tercer laudo arbitral parcial). Concluyé que los motivos comerciales que llevaron a las partes a celebrar el acuerdo de
licencia derivaban del hecho de que, en el momento de su celebracion, Behringwerke tenia una invencién patentada (a saber, la patente EP
177) que Genentech deseaba utilizar comercialmente sin correr el riesgo de violar la patente (véase, en este sentido, el apartado 258 del
tercer laudo arbitral parcial). Segun el drbitro tnico, la cuestion de la validez de la patente no era pertinente bajo el Derecho aleman, que
reconoce el derecho contractual al pago de un canon bajo un acuerdo de licencia, incluso si la patente en cuestién resulta finalmente
anulada. Dictaminé que, segtin el Derecho alemdn, una persona podia igualmente/también podia conceder una licencia sobre una invencién
no patentada o no patentable (véase, en este sentido, el apartado 292 del tercer laudo arbitral parcial).

12 — Véase, en este sentido, el apartado 307 del tercer laudo arbitral parcial.

13 — Véase el apartado 308 del tercer laudo arbitral parcial.

14 — Véase el apartado 313 del tercer laudo arbitral parcial.

15 — Véase el apartado 314 del tercer laudo arbitral parcial.

16 — Véase, en este sentido, el apartado 161 y punto 1 del fallo del tercer laudo arbitral parcial.
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23. El 25 de febrero de 2013, el arbitro tnico dicté el laudo arbitral definitivo condenando a
Genentech a pagar a Hoechst 108 322 850 euros mds un interés simple como indemnizaciéon por
dafios y perjuicios, 211250 euros por gastos de arbitraje, 634649,88 euros y 555907,23 USD
(aproximadamente 490 778 euros) por gastos de representacién.

24. En el apartado 219 del laudo arbitral definitivo, el arbitro tinico sefiala que, en una fase avanzada
del procedimiento, Genentech afirmé que «los esfuerzos de Hoechst para interpretar [el acuerdo de
licencia] de manera que le permitiera cobrar unos cdnones periodicos variables sin tener en cuenta el
hecho de si los productos que se suponian bajo licencia [estaban] o no cubiertos por las patentes bajo
licencia violaba la normativa antimonopolista de la Union Europea».

25. Sobre esta cuestion, el arbitro tnico declar6 que «Genentech no [habia] especificad[o] cémo
[resultaria] vulnerado [el Derecho de la competencia de la Unién] [..] si ésta perd[ia] el presente
arbitraje. La ley alemana sobre las licencias autoriza los contratos de licencia para la utilizacién de
unos conocimientos técnicos no patentados y puede contemplar cdnones para tal fin. No se puede
cambiar este hecho alegando —sin mds argumentos— que esta licencia viola [el Derecho de la
competencia de la Unién]»."

26. En virtud de los articulos 1518 y 1520 del Cédigo de Enjuiciamiento Civil, Genentech interpuso
ante la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelacién de Paris) un recurso de anulacion del tercer
laudo arbitral parcial, del laudo arbitral definitivo y del apéndice.

27. Mediante un auto de 3 de octubre de 2013, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelaciéon de
Paris) desestim¢ la peticién de Genentech de que se acumularan los recursos de anulacién del tercer
laudo arbitral parcial, del laudo arbitral definitivo y del apéndice.

28. En el marco del procedimiento de anulacion del tercer laudo arbitral parcial, la cour d’appel de
Paris (Tribunal de Apelacion de Paris) se plantea una duda sobre la compatibilidad del acuerdo de
licencia con el articulo 101 TFUE. Dicho tribunal senala que el arbitro tinico consideré que, durante
la vigencia de éste, el licenciatario estaba obligado al pago de los cdnones acordados contractualmente,
aun cuando la anulacién de una o varias patentes tuviera un efecto retroactivo. La Cour d’appel se
pregunta si un contrato de este tipo contraviene lo dispuesto en el articulo 101 TFUE, en la medida
en que somete al licenciatario al pago de cdnones que actualmente carecen de causa debido a la
anulaciéon de una o varias patentes vinculadas a los derechos concedidos y ocasiona a éste una
«desventaja competitiva».

29. En estas circunstancias la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelacion de Paris) decidié suspender
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestién prejudicial:

«;Deben interpretarse las disposiciones del articulo 101 TFUE, en el sentido de que se oponen a que,
en caso de anulaciéon de patentes, se otorgue eficacia a un contrato de licencia que impone al
licenciatario la obligacion de pagar un canon por la mera utilizacién de los derechos relativos a las
patentes bajo licencia?»

30. Mediante auto de 18 de noviembre de 2015, la Cour de cassation (Tribunal de Casacién) (Francia)
declaré inadmisible el recurso de casacidén interpuesto por Hoechst y Sanofi-Aventis contra la
sentencia de la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelacién de Paris) de 23 de septiembre de 2014
por la que decidia plantear una cuestion prejudicial al Tribunal de Justicia.

17 — Estos importes no fueron modificados por la resolucion y el apéndice al laudo arbitral definitivo dictados el 25 de febrero de 2013, que
trataban sobre el célculo de los intereses debidos por Genentech a Hoechst (en lo sucesivo, «apéndice»).

18 — Véase el apartado 222 del laudo arbitral definitivo.
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IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

31. La presente peticién de decision prejudicial fue depositada en la Secretaria del Tribunal de Justicia
el 9 de diciembre de 2014. Genentech, Hoechst y Sanofi-Aventis, los Gobiernos francés, espaiiol y
neerlandés, asi como la Comisiéon Europea presentaron observaciones escritas.

32. Con arreglo al articulo 61, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,
se invit6 a las partes a responder por escrito a las preguntas del Tribunal de Justicia, lo que hicieron el
18 de diciembre de 2015.

33. El 20 de enero de 2016 se celebré una vista durante la cual Genentech, Hoechst y Sanofi-Aventis,
los Gobiernos francés y espaiiol, asi como la Comisién formularon sus observaciones orales.

V. Analisis
A. Sobre la admisibilidad

1. Sobre la relacién de la cuestiéon planteada con la realidad del litigio principal

34. Hoechst y Sanofi-Aventis, asi como el Gobierno francés estiman que la cuestién prejudicial se basa
en una premisa factica errénea. En efecto, si bien ésta se refiere a la compatibilidad del acuerdo de
licencia con el articulo 101 TFUE «en caso de anulacion de las patentes»,” sélo la patente EP 177 fue
anulada el 12 de enero de 1999 y no las patentes US 522 y US 140.” Por consiguiente, consideran que
la cuestion prejudicial carece de objeto y que deberia ser declarada inadmisible.

35. En mi opinién, el hecho de que el 6rgano jurisdiccional remitente haga referencia en la cuestion
planteada a la anulacion «de las patentes» (en plural) mientras que sélo se ha anulado una patente no
implica que la peticién de decisién prejudicial se base en una premisa factica errénea.

36. En efecto, de la peticion de decisiéon prejudicial se desprende claramente que el drgano
jurisdiccional remitente es perfectamente consciente del hecho de que las patentes US 522 y US 140
no han sido anuladas.

37. En este sentido, en la pagina 2 de su peticién de decisién prejudicial, el érgano jurisdiccional
remitente indica que la tecnologia cubierta por el acuerdo de licencia «dio lugar a la concesién de
varias patentes; por una parte, el 22 de abril de 1992, de una patente europea [EP 177] posteriormente
revocada el 12 de enero de 1999 por la OEP por falta de novedad; por otra parte, el 15 de diciembre de
1998, de una patente [US 520], y por dltimo, el 17 de abril de 2001, de una patente [US 140]»*. El
6rgano jurisdiccional remitente no hace ninguna alusién a la anulacién de las patentes US 522 y
US 140.

38. Asimismo, en la pagina 3 de su peticion de decisién prejudicial, el érgano jurisdiccional remitente
hace referencia a la sentencia de 11 de marzo de 2011 del United States District Court for the
Northern District of California (Tribunal Federal del Distrito Norte de California) que, segtn ésta,
«dictaminé que el Rituxan no constitufa una violacién de las patentes en cuestién». De ello se deduce
que el érgano jurisdiccional remitente conoce del contenido de dicha sentencia, que también desestimé
el recurso de anulacién interpuesto contra las patentes US 522 y US 140.*

19 — El subrayado es mio.

20 — Véase el punto 6 de las presentes conclusiones.

21 — El subrayado es mio.

22 — Véanse los puntos 13 a 15 de las presentes conclusiones.
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39. Por ultimo, aunque en los apartados 193 y 194 del tercer laudo arbitral parcial, el arbitro tnico
hizo referencia a la anulacién de las patentes US 522 y US 140 por el United States District Court for
the Northern District of California (Tribunal Federal del Distrito Norte de California), este error no
aparece en ninguna parte del laudo arbitral definitivo. Al contrario, en el apartado 50 del laudo arbitral
definitivo, el arbitro tnico dice muy claramente que el recurso de Genentech solicitando la anulacién
de las patentes US 522 y US 140 fue desestimado.

40. Si bien es cierto que los tres recursos de anulacion interpuestos ante la cour d’appel de Paris
(Tribunal de Apelaciéon de Paris) contra el tercer laudo arbitral parcial, el laudo arbitral definitivo y el
apéndice no han sido acumulados,” se desprende claramente del sumario del procedimiento ante el
Tribunal de Justicia que los tres recursos son conexos. En efecto, el mismo o6rgano jurisdiccional
remitente trata estos tres laudos arbitrales en su peticiéon de decisién prejudicial como un conjunto
tnico.* Por lo tanto estd claro que no existe ninguna premisa factica errénea.

41. En todo caso, la existencia o no de una premisa factica errénea alegada no influye en absoluto en la
respuesta que propondré para la cuestion planteada por el 6rgano jurisdiccional remitente, que versa
sobre el supuesto de la anulacién de una patente (en el presente asunto, la patente EP 177) y sobre el
de la ausencia de violacion de una patente (en el presente asunto, las patentes US 522 y US 140).

42. En efecto, como ha sefialado la Comisidn en sus respuestas a las preguntas escritas del Tribunal de
Justicia, «el arbitro tnico concluyé en el tercer laudo arbitral parcial que el sentido del acuerdo [de
licencia] no era el de prever el reembolso o la no reclamacion de los cdnones en el supuesto de que
se declarara posteriormente que determinadas patentes eran invélidas o que no habian sido violadas.
El sentido del acuerdo, interpretado a la vista de la ley alemana y de los antecedentes de la
negociacion entre las partes era proteger al usuario de la(s) patente(s) —esto es, a Genentech— contra
un proceso sobre la(s) patente(s) que podria ser largo y costoso. De ello se desprende que el hecho de
que las patentes americanas pudieran ser consideradas invalidas o de que se pudiera entender que no
habian sido violadas no modifica el alcance de la obligacién de Genentech de pagar cdnones».

2. Sobre la posibilidad de que el Tribunal de Justicia pueda dar una respuesta util al érgano
jurisdiccional remitente

43. Hoechst y Sanofi-Aventis, asi como el Gobierno francés consideran que el Tribunal de Justicia no
puede aportar una respuesta util al érgano jurisdiccional remitente.

44. A este respecto, el Gobierno francés sefala que la peticién de decision prejudicial no especifica los
elementos de hecho y de Derecho necesarios en el marco de la aplicacion del articulo 101 TFUE y en
particular del Reglamento (CE) n.° 772/2004 de la Comisién, de 27 de abril de 2004, relativo a la
aplicacion del articulo [101 TFUE], apartado 3, a determinadas categorias de acuerdos de transferencia
de tecnologia,” como las condiciones reales del funcionamiento y de la estructura del mercado en
cuestion, la naturaleza del acuerdo de licencia como contrato entre competidores o acuerdo reciproco
y los elementos del Derecho alemén al que estd sometido dicho acuerdo.

23 — Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.

24 — Véanse, en particular, las pretensiones de Genentech ante el dérgano jurisdiccional remitente (reproducidas en la peticion de decisiéon
prejudicial) que suponen la anulacién del tercer laudo arbitral parcial, del laudo arbitral definitivo y del apéndice.

25 — DO L 123, p. 11.
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45. Considero que deben rechazarse estos argumentos porque concluiré que, con arreglo a la sentencia
Ottung (320/87, EU:C:1989:195), el articulo 101 TFUE, apartados 1 y 2, no impone la anulacién del
tercer laudo arbitral parcial.*® Pues bien, los reglamentos de exencién®* mencionados por el Gobierno
francés aplican el articulo 101 TFUE, apartado 3, a categorias de acuerdos de transferencia de
tecnologia en las que sélo participan dos empresas y a las practicas concertadas relativas a estos, que
se enmarcan en el articulo 101 TFUE, apartado 1, lo que, a mi modo de ver, no se produce en el
presente caso.

46. En cualquier caso, considero que el Tribunal de Justicia no dispone de datos suficientes para
proceder a tal analisis, en caso de que no comparta mi conclusion.

47. Sélo podria aceptarse la excepcidon de inadmisibilidad relativa a la aplicacién de dichos reglamentos
de exencion en el supuesto de que el Tribunal de Justicia no comparta mi conclusién.

3. Sobre la competencia del érgano jurisdiccional remitente para plantear cuestiones al Tribunal de
Justicia

48. Hoechst y Sanofi-Aventis sostienen que es imposible responder a la cuestién prejudicial sin violar
el Derecho francés, que prohibe la revisiéon en cuanto al fondo de los laudos arbitrales internacionales
salvo en caso de violacion flagrante del orden publico internacional.?

49. En ausencia de tal violacién flagrante (como en el caso de un cartel), Hoechst y Sanofi-Aventis
hacen una distincién entre los casos en los que en el laudo arbitral internacional se ha guardado
silencio sobre la cuestiéon de compatibilidad de un acuerdo entre empresas con el articulo 101 TFUE,
supuesto en el que habria un riesgo de menoscabo de la efectividad del Derecho de la competencia y
los casos en los que dicha cuestién se ha mencionado. En su opinion, en este ultimo supuesto,
presente en el caso de autos, la respuesta a la presente cuestiéon prejudicial llevaria al érgano
jurisdiccional remitente a revisar el tercer laudo arbitral en cuanto al fondo, dado que el motivo de
anulacion que era objeto de dicha cuestion se planted y fue debatido ante el arbitro tnico.

50. Sobre esta cuestién, debe recordarse que, en el marco de la cooperacion entre el Tribunal de
Justicia y los o6rganos jurisdiccionales nacionales prevista en el articulo 267 TFUE, corresponde
exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la
decision jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto
pendiente ante él, tanto la necesidad de una decision prejudicial para poder dictar su sentencia como
la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia.

51. Por tanto, cuando las cuestiones planteadas por los o6rganos jurisdiccionales nacionales versan
sobre la interpretaciéon de una disposiciéon del Derecho de la Unién, en consecuencia el Tribunal de
Justicia estd obligado, en principio, a pronunciarse, salvo que resulte evidente que la peticiéon de
decisiéon prejudicial en realidad pretende que dicho Tribunal se pronuncie mediante un litigio
inventado o que formule opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, que la
interpretacion del Derecho de la Unién solicitada no tenga relacién alguna con la realidad o con el
objeto del litigio, o que el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho
necesarios para responder de manera adecuada a las cuestiones planteadas.”

26 — Véanse los puntos 84 a 97 de las presentes conclusiones.

27 — La base juridica de los tres Reglamentos en cuestion es el Reglamento n.° 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la
aplicacion del articulo [101 TFUE], apartado 3, a determinadas categorias de acuerdos y practicas concertadas (DO 36 p. 533).

28 — Véase cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelacion de Paris), 18 de noviembre de 2004, Thales, RG n.° 2002/19606, p. 9; Cour de cassation
(Tribunal de Casacién), Sala Primera de lo Civil, 4 de junio de 2008, Cytec, n.° 06-15.320, Bull. civ. I, n.* 162, p. 4.

29 — Véase el auto EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais (C-240/12, EU:C:2013:173), apartado 12 y jurisprudencia citada.
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52. En mi opinién, no existe ningin indicio que demuestre que la cuestién planteada sea hipotética o
que la interpretacion del Derecho de la Unidn solicitada no tenga relacién alguna con la realidad o con
el objeto del litigio pendiente ante el 6rgano jurisdiccional remitente, el cual versa sobre el
articulo 101 TFUE. Asimismo, considero que el Tribunal de Justicia dispone de los elementos de
hecho o de Derecho necesarios para responder de manera util a la cuestiéon planteada.

53. También quiero senalar, a titulo puramente indicativo, que la Cour de cassation (Tribunal de
Casacion) declaré inadmisible el recurso de casacién interpuesto por Hoechst y Sanofi-Aventis contra
la sentencia de la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelacion de Paris) de 23 de septiembre de 2014
que decidié someter la presente cuestion prejudicial al Tribunal de Justicia.

54. Por consiguiente, la cuestion prejudicial me parece admisible y procede responderla.
B. Sobre el fondo

1. Sobre el alcance del control de los laudos arbitrales internacionales respecto de las normas de orden
publico europeo

55. En sus observaciones escritas, el Gobierno francés recuerda que, en el apartado 32 de la sentencia
Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), el Tribunal de Justicia dictaminé que el control por parte de los
organos jurisdiccionales de los Estados miembros de los laudos arbitrales internacionales que plantean
cuestiones de Derecho de la Unién puede ser «de mayor o menor entidad segtn el caso», en funcién
de las normas adoptadas por los Estados miembros en el marco de su autonomia procesal. Sobre esta
base, el Gobierno francés alega que las normas del Derecho francés segin las cuales los érganos
jurisdiccionales franceses no pueden revisar los laudos arbitrales internacionales en cuanto al fondo y
deben limitarse, en el marco de un recurso de anulacién contra un laudo arbitral internacional como
el controvertido en el presente asunto, en busca de una violacién «flagrante»* del orden publico
internacional, son conformes con el principio de efectividad consagrado por el Derecho de la Unién.

56. Hoechst y Sanofi-Aventis alegan® que, si bien en la sentencia Eco Swiss (C-126/97,
EU:C:1999:269), el Tribunal de Justicia declaré que un érgano jurisdiccional nacional que conociera
de un recurso de anulacién de un laudo arbitral internacional debia, en aplicacién de sus normas
procesales internas, estimar un recurso de anulacién basado en la inobservancia del
articulo 101 TFUE, las normas procesales del Derecho francés en cause prohiben la revisiéon en
cuanto al fondo de los laudos arbitrales internacionales y limitan el alcance de dicho control a las
violaciones «flagrantes».*

57. Ahora bien, segin Hoechst y Sanofi-Aventis, dado que la cuestién de si el acuerdo de licencia era
contrario al articulo 101 TFUE fue planteada y debatida ante el arbitro Gnico y que este altimo rechazé
esa posibilidad, es imposible responder a la cuestion prejudicial sin revisar el tercer laudo arbitral
parcial en cuanto al fondo, en la medida en que un acuerdo de licencia como del controvertido en el
presente asunto no puede constituir una restriccion por el objeto del articulo 101 TFUE y por lo
tanto no puede ser constitutivo de una violacién flagrante del articulo 101 TFUE.

30 — Véase Cour de cassation (Tribunal de Casacion), Sala Primera de lo Civil, 4 de junio de 2008, Cytec, n.® 06-15.320, Bull. civ. I, n.* 162, p. 4.
31 — Véanse los puntos 48 y 49 de las presentes conclusiones.

32 — Véase cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelacién de Paris), 18 de noviembre de 2004, Thalés, RG n.° 2002/19606, p. 9. Esta solucién fue
confirmada en la sentencia Cytec (Cour de cassation (Tribunal de Casacién), Sala Primera de lo Civil, 4 de junio de 2008, Cytec,
n.° 06-15.320, Bull. civ. I, n.° 162, p. 4). Los dos asuntos versaban sobre una violacién del Derecho de la competencia de la Unién.
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58. En mi opinién, las limitaciones al alcance® del control de los laudos arbitrales internacionales
como las evocadas respecto del Derecho francés por Hoechst y Sanofi-Aventis, asi como por el
Gobierno francés, esto es, la naturaleza flagrante de la violaciéon del orden publico internacional y la
imposibilidad de controlar un laudo arbitral internacional por una violacién semejante desde el
momento en que la cuestiéon de orden publico se ha planteado y debatido ante el tribunal arbitral, son
contrarias al principio de efectividad del Derecho de la Unién.

59. En referencia al sistema de control de la compatibilidad de los laudos arbitrales internacionales con
el Derecho de la Unién mediante la reserva de orden publico, tal como lo establecié el Tribunal de
Justicia en su sentencia Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), que versaba como en el presente caso
sobre un recurso de anulaciéon de un laudo arbitral internacional basado en la infraccién del orden
publico y confirmado en su sentencia Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316), relativa a una demanda de
reconocimiento y ejecuciéon de un laudo arbitral internacional impugnada por motivos de orden
publico, procede recordar que segin el Tribunal de Justicia, los drganos arbitrales denominados
«convencionales»* no son o6rganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el sentido del
articulo 267 TFUE. Por consiguiente, no pueden plantear cuestiones prejudiciales. Por lo tanto
corresponde a los organos jurisdiccionales de los Estados miembros en el sentido del
articulo 267 TFUE, en su caso recurriendo al mecanismo de la remision prejudicial, examinar la
compatibilidad de los laudos arbitrales (ya sean o no internacionales) con el Derecho de la Unién en
caso de interposicion de un recurso de anulacién,* exequatur,” o en caso de cualquier otra via de
recurso o método de control prevista por la legislaciéon nacional aplicable.

33 — Como el recurso de anulacién se refiere, con arreglo al articulo 1520 del Cédigo de Enjuiciamiento Civil, a los laudos arbitrales
internacionales dictados en Francia, el objeto del control es el mismo laudo arbitral internacional y no el instrumento subyacente que
contiene la cldusula compromisoria que dio lugar al arbitraje, que en el presente caso es el acuerdo de licencia. Es cierto que los laudos
arbitrales internacionales no constituyen acuerdos entre empresas en el sentido del articulo 101 TFUE sino resoluciones de justicia
internacionales que no estdn vinculadas a ningin ordenamiento juridico estatal sino que se enmarcan en el ordenamiento arbitral
internacional (véase Cour de cassation (Tribunal de Casacién), Sala Primera de lo Civil, 8 de julio de 2015, Ryanair, n.” 13-25.846,
FR:CCASS:2015:C100797; véase también, en este sentido, Cour de cassation (Tribunal de Casacién), Sala Primera de lo Civil, 23 de marzo de
1994, Hilmarton Ltd, n.” 92-15137, Bull. civ. I, n.° 104, p. 79; Cour de cassation (Tribunal de Casacién), Sala Primera de lo Civil, 29 de junio
de 2007, PT Putrabali Adyamulia, n.° 05-18053, Bull. civ. I, n. 250). Sin embargo, de la sentencia Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269) se
desprende claramente que se debe anular un laudo arbitral internacional cuando otorgue eficacia a un acuerdo entre empresas contrario al
articulo 101 TFUE, aun cuando el laudo arbitral en si mismo no constituya un acuerdo entre empresas. En caso contrario las partes podrian
sustraer los acuerdos contrarios a la competencia de la aplicacién del articulo 101 TFUE introduciendo en ellos cldusulas compromisorias.

34 — Véase la sentencia Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), apartado 34. Utilizo este término para establecer una distincién con determinados
tribunales arbitrales respecto de los cuales el Tribunal de Justicia ha dictaminado que cumplen los criterios establecidos por la
jurisprudencia para poder plantear una cuestién prejudicial (véase la sentencia Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras
Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754 y el auto Merck Canada, C-555/13, EU:C:2014:92). En base a esta jurisprudencia, seria posible
contemplar la posibilidad de que los tribunales arbitrales que conozcan de asuntos en el marco de Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (el Convenio del CIADI) pudieran plantear cuestiones prejudiciales al
Tribunal de Justicia. Véase, en este sentido, Basedow, J.: «<EU Law in International Arbitration: Referrals to the European Court of Justice»,
vol. 32, 2015, Journal of International Arbitration, pp. 367 y 376 a 381. Como el nimero y la importancia de los arbitrajes en materia de
inversién que plantean cuestiones de aplicacion del Derecho de la Unién estdn en aumento, en particular en el dmbito de las ayudas de
Estado, la posibilidad de que los tribunales arbitrales puedan plantear cuestiones prejudiciales podria contribuir a la aplicacion correcta y
efectiva del Derecho de la Uni6n.

35 — Véase la sentencia Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), apartados 32, 33 y 40. Véase asimismo, en este sentido, la sentencia del Hogsta
domstolen (Tribunal Supremo, Suecia) de 17 de junio de 2015 en el asunto n.° T 5767-13, Systembolaget/The Absolute Company,
apartado 23.

36 — Este es el caso del 6rgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, asi como de los érganos jurisdiccionales neerlandeses en el asunto
que dio lugar a la sentencia Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269).

37 — Tal era el caso de los dérganos jurisdiccionales lituanos en el asunto que dio lugar a la sentencia Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316), en el
que la cuestion era si el laudo arbitral internacional en cuestién constitufa una «anti-suit injunction» contraria al orden publico en el
sentido del articulo V, apartado 2, letra b), del Convenio sobre reconocimiento y ejecuciéon de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en
Nueva York el 10 de junio de 1958 (Recopilacién de los Tratados de las Naciones Unidas , vol. 330, p. 3).
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60. Dicho de otro modo, el sistema de control de la compatibilidad de los laudos arbitrales
internacionales con el Derecho sustantivo de la Uniéon mediante la reserva de orden publico, en el
marco, bien de un recurso contra el reconocimiento y la ejecucion, bien de un recurso de anulacion,
hace recaer la carga del control en la fase posterior, esto es, en los érganos jurisdiccionales de los
Estados miembros, antes que en la fase anterior, esto es, en los 6rganos arbitrales.*

61. En efecto, la funcién de los arbitros en el arbitraje comercial internacional es la de interpretar y
aplicar correctamente el contrato que vincula a las partes. En el ejercicio de esta funcién, los arbitros
naturalmente pueden tener que aplicar el Derecho de la Unién, si éste forma parte del Derecho
aplicable al contrato (lex contractus) o del Derecho aplicable al arbitraje (lex arbitri). Sin embargo, el
control del respeto de la normas de orden publico europeo corresponde a los 6rganos jurisdiccionales
de los Estados miembros y no a los arbitros, en el marco, bien de un recurso de anulacién, bien de un
procedimiento de reconocimiento y ejecucién.®

62. Este sistema funciona, por tanto, al contrario del sistema de confianza mutua establecido en
particular en el Reglamento (UE) n.° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuciéon de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil® que encomienda la carga del respeto del Derecho
de la Unidn, aplicable al fondo del asunto, incluidas las normas de orden publico europeo, al érgano
jurisdiccional que conoce del fondo del asunto (es decir, a una fase anterior) y no en una fase
posterior, al érgano jurisdiccional encargado del reconocimiento y la ejecucion.

63. Sobre esta base analizaré las dos limitaciones que impone el Derecho francés.

a) La naturaleza flagrante o manifiesta de la violacién del orden publico

64. Si el control de un laudo arbitral internacional con respecto a las normas de orden publico europeo
(que sélo comprenden una categoria de disposiciones del ordenamiento juridico de la Unién ya de por
si restringida) debiera limitarse a las violaciones manifiestas o flagrantes del articulo 101 TFUE, dicho
control serfa ilusorio, habida cuenta del hecho de que los acuerdos o practicas que pueden restringir o
falsear el juego de la competencia estdn «a menudo encubiertos»,* lo que daria lugar en muchos casos
a la imposibilidad (o a la excesiva dificultad) para que los justiciables pudieran ejercer los derechos que
les confiere el Derecho de la competencia de la Union.

38 — Evidentemente existen algunas excepciones, como, en particular, la intervencién anterior del juez (estatal) de la sede del arbitraje en su
calidad de juez de apoyo del arbitraje. Sin embargo, estas excepciones no pretenden garantizar el respeto del Derecho de la Unién. Véase,
en este sentido, la sentencia Rich (C-190/89, EU:C:1991:319) que trataba sobre la constitucién de un tribunal arbitral.

39 — La situaciéon puede ser diferente en el contexto de un arbitraje internacional en materia de inversiones, en el que algunos regimenes, como
el del Convenio del CIADI, no prevén la posibilidad de que los érganos jurisdiccionales de los Estados miembros controlen la conformidad
de los laudos arbitrales internacionales con el ordenamiento juridico europeo (véanse, en particular, los articulos 53 y 54 de dicho
Convenio). No obstante, en la medida en que dichos regimenes juridicos, como el Convenio del CIADI, vinculan a los Estados miembros
con terceros paises, entran dentro del dmbito del articulo 351 TFUE. Se podria evitar los conflictos entre el ordenamiento arbitral
internacional y el ordenamiento juridico de la Unidn si los tribunales arbitrales pudieran plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de
Justicia (véase la nota 34).

40 — DO L 351, p. 1.

41 — Véase, en este sentido, el apartado 33 de la sentencia Renault (C-38/98, EU:C:2000:225) en el que el Tribunal de Justicia declaré que «el
Juez del Estado requerido no puede, sin poner en peligro la finalidad del Convenio, denegar el reconocimiento de una decision que emana
de otro Estado contratante por el mero hecho de que considere que, en esta resolucién, se ha aplicado mal el Derecho nacional o el
Derecho [de la Unidn]. Por el contrario, en tales casos hay que pensar que el sistema de recursos establecido en cada Estado contratante,
completado por el mecanismo de remisiéon prejudicial previsto en el articulo [267 TFUE], proporciona a los justiciables una garantia
suficiente». A continuacion el Tribunal de Justicia dictamind, en el apartado 34 de dicha sentencia, que «un error eventual de Derecho
como el controvertido en el procedimiento principal no constituye una violacién manifiesta de una norma juridica esencial en el
ordenamiento juridico del Estado requerido».

42 — Sentencia Courage y Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465), apartado 27.
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65. En efecto, como admiten Hoechst y Sanofi-Aventis en el punto 21 de sus observaciones escritas, asi
como su experto legal en el punto 5 de su consulta,* este control extremadamente limitado supondria
abarcar unicamente «[las] violaciones [del articulo 101 TFUE] mads evidentes, como los acuerdos de
fijacion de precios o de reparto del mercado». De este modo las restricciones por los efectos
escaparian completamente al control del juez que conoce de la anulacién, dado que la comprobacion
de su existencia exigiria un examen mdas que minimo del fondo del laudo arbitral, cosa que los
organos jurisdiccionales franceses no podrian hacer.

66. Pues bien, aunque existe una graduacion de las infracciones del articulo 101 TFUE en funcién de
su evidencia y de su nocividad entre, en particular, las restricciones por objeto y por efecto,* no hay
nada en el articulo 101 TFUE que permita concluir que algunas de dichas restricciones serian
tolerables. En efecto, el articulo 101 TFUE prohibe expresamente los acuerdos entre empresas «que
tengan por objeto o efecto»* restringir la competencia. Por lo tanto, o bien existe una infracciéon del
articulo 101 TFUE, en cuyo caso el acuerdo entre las empresas de que se trata es nulo de pleno
Derecho, o bien no la hay.

67. En este sentido, poco importa, por consiguiente, que la violacién de la disposicién de orden publico
sea flagrante o no. Ningun sistema puede aceptar violaciones de sus normas mds fundamentales que
forman parte de su orden publico y ello independientemente del caricter flagrante o no, evidente o
no, de dichas violaciones.

b) La imposibilidad de controlar un laudo arbitral internacional por violacién del orden publico desde
el momento en que la cuestién se ha planteado y debatido ante el tribunal arbitral, porque esto
supondrian una revisién de dicho laudo arbitral en cuanto al fondo

68. En el apartado 36 de la sentencia Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), el Tribunal de Justicia
declaré que el articulo 101 TFUE (anteriormente articulo 81 CE) era «una disposicién fundamental
indispensable para el cumplimiento de las misiones confiadas [a la Unién] y, en particular, para el
funcionamiento del mercado interior».*

69. Asimismo, en el apartado 37 de la sentencia Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316), el Tribunal de
Justicia declaré que el principio de confianza mutua no vincula a los tribunales arbitrales.”” Esto
implica que los érganos jurisdiccionales de los Estados miembros no estin obligados a respetar las
respuestas a las cuestiones de Derecho de la Unidn dadas por los tribunales arbitrales, que no son
o6rganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el sentido del articulo 267 TFUE.

43 — El profesor Laurence Idot reconoce que su tesis tendria como consecuencia que «fuera del supuesto excepcional de un laudo arbitral que
otorgara eficacia, por ejemplo, a un cartel, el juez estatal ya no [podria], con motivo de un recurso contra el laudo, debatir la cuestion de
fondo de Derecho de la competencia si ésta hubiera sido planteada y debatida ante el tribunal arbitral».

44 — Véase la sentencia CB/Comisién (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), apartados 48 a 52.
45 — El subrayado es mio.

46 — El Tribunal de Justicia apoy6 esta constatacién en el articulo 3, letra g), del Tratado CE, [actualmente articulo 3 TFUE, apartado 1, letra b)].
Como expliqué en el punto 182 de mis conclusiones presentadas en el asunto Gazprom (C-536/13, EU:C:2014:2414), «no comparto la
interpretacion de [la sentencia] Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), apartado 36 [..] segun la cual el mero hecho de que un ambito
particular forme parte de las competencias, exclusivas o compartidas, de la Unidén conforme a los articulos 3 TFUE y 4 TFUE es suficiente
para elevar una disposicién del Derecho de la Unién al rango de disposicion de orden publico. De ser asi, todo el Derecho de la Unidn,
desde la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unién Europea hasta una directiva sobre equipos a presion, seria de orden publico
[..]». En el punto 177 de las mismas conclusiones, expliqué, citando el apartado 304 de la sentencia Kadi y Al Barakaat International
Foundation/Consejo y Comisién (C-402/05 P y C-415/05 P, EU:C:2008:461), que el concepto de orden publico europeo sélo podia incluir
los «principios que constituyen las propias bases del ordenamiento juridico [de la Unién]» hasta el punto de no poder «concebir[se su
inobservancia] porque semejante inobservancia serfa inaceptable desde el punto de vista de un Estado de Derecho, libre y democrético». Se
trata por tanto de «norma[s] imperativals] tan fundamentalles] para el ordenamiento juridico [de la Unién] que no se pueda concebir
ninguna excepcién en el contexto del asunto controvertido» (véase el punto 100 de mis conclusiones presentadas en el asunto Bogendorff
von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:11). Los articulos 101 TFUE y 102 TFUE son, en este sentido, disposiciones fundamentales y
esenciales para el funcionamiento del mercado interior, sin las cuales la Unién no funcionaria y cuyo incumplimiento, flagrante o no,
evidente o no, seria inaceptable desde el punto de vista del ordenamiento juridico de la Unién.

47 — Véase también/igualmente, en este sentido, el punto 154 de mis conclusiones presentadas en el asunto Gazprom (C-536/13,
EU:C:2014:2414).
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70. Si, por tanto, el articulo 101 TFUE es una disposicion que resulta tan fundamental para el
ordenamiento juridico de la Unidn, el hecho de que las partes hayan planteado y debatido ante el
6rgano arbitral la cuestion de la incompatibilidad del laudo arbitral internacional con dicha
disposicion no puede ser determinante, dado que el comportamiento de las partes durante el
procedimiento arbitral podria tener por efecto comprometer la eficacia de dicho articulo, cuando en
principio® el 6rgano arbitral no puede plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia y no
tiene necesariamente la misién de interpretar y aplicar el Derecho de la Unién.

71. Por estos motivos, el control por parte de un érgano jurisdiccional de un Estado miembro de si los
laudos arbitrales internacionales infringen las disposiciones de orden publico europeo no puede
depender de si dicha cuestiéon ha sido o no planteada o debatida durante el procedimiento arbitral, ni
verse limitado por la prohibicién formulada en el Derecho nacional de revisar el laudo arbitral de que
se trate en cuanto al fondo.

72. Dicho de otro modo, una o varias partes de acuerdos que puedan ser contrarios a la competencia
no pueden sustraerlos al control de los articulos 101 TFUE y 102 TFUE recurriendo al arbitraje.

2. ;Impone el articulo 101 TFUE, apartado 1, la anulacién de un laudo arbitral internacional como el
controvertido en el asunto principal, que otorga eficacia a un acuerdo de licencia de patente que
establece, durante toda su vigencia, el pago de canones peridédicos variables, incluso en el caso de la
anulacion con efecto retroactiva de una patente que cubre la tecnologia de que se trata (en el presente
asunto, la patente EP 177) o cuando la utilizacién de la tecnologia en cuestién no supone violacién de
patente (en el presente asunto, de las patentes US 522 y US 140)?

a) Observaciones preliminares

73. De la lectura del tercer laudo arbitral parcial y de la interpretacion del acuerdo de licencia realizada
por el arbitro tGnico se deduce que la obligaciéon de Genentech de pagar canones periddicos variables a
Hoechst y a Sanofi-Aventis, calculados en base a su producciéon de medicamentos utilizando la
tecnologia del activador, no estaba supeditada a la condiciéon de que dicha tecnologia estuviera
protegida por una patente.”

74. En efecto, segtn el tercer laudo arbitral parcial, la mera utilizacién de la tecnologia en cuestién
durante la vigencia del acuerdo de licencia bastaba para generar la obligaciéon de pagar cénones
peridédicos variables.

48 — Véase la sentencia Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C-377/13, EU:C:2014:1754) y el auto Merck Canada
(C-555/13, EU:C:2014:92). En el presente caso, el drbitro tnico no es «un érgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros» en el
sentido de esta jurisprudencia porque su competencia no es obligatoria, sino que resulta de una eleccién contractual realizada libremente
por las partes en el acuerdo de licencia que dio lugar a los laudos arbitrales controvertidos en el asunto principal.

49 — En sus respuestas a las preguntas escritas formuladas por el Tribunal de Justicia, Genentech, Hoechst y Sanofi-Aventis, el Gobierno francés y
la Comision consideran que el tercer laudo arbitral parcial no se refiere a la patente EP 177. La Comisién considera que la pertinencia de las
dos patentes americanas (las patentes US 522 y US 140) respecto del tercer laudo arbitral parcial no es mucho mayor. Esta considera que
con arreglo al Derecho aplicable al acuerdo de licencia, a saber, el Derecho alemdn, la revocacién o anulacién de una patente que es objeto
de una licencia no afecta a la obligacion de pagar canones, afiadiendo que el Derecho aleman permite la concesién de una licencia incluso
para una tecnologia que no estd patentada ni es patentable. Hoechst y Sanofi-Aventis destacan el hecho de que se deduce claramente del
tercer laudo arbitral parcial que el arbitro tnico ordené a Genentech el pago de cdnones adeudados a Sanofi basando dicha orden
exclusivamente en la utilizacién para la fabricaciéon por Genentech del Rituxan en los Estados Unidos del activador que es objeto del
acuerdo de licencia.

50 — Estd acreditado que segtn los érganos jurisdiccionales estadounidenses, las patentes US 522 y US 140 no han sido violadas. Asimismo, el
arbitro dnico constaté en los apartados 322 a 330 del tercer laudo arbitral parcial que el activador habia sido utilizado para la fabricacién del
Rituxan entre el 15 de diciembre de 1998 y el 27 de octubre de 2008. Véase el punto 16 de las presentes conclusiones.
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75. En este sentido, no le corresponde al Tribunal de Justicia revisar o poner en entredicho los hechos
constatados por el arbitro tnico y su interpretacién del acuerdo de licencia en base al Derecho aleman,
segun la cual dicho acuerdo de licencia impone el pago de cdnones a pesar de la anulacién o de la
ausencia de violacién de una o de varias patentes.

76. Ademads, el organo jurisdiccional remitente sélo pregunta al Tribunal de Justicia sobre la
interpretacion del articulo 101 TFUE, lo que hace inttiles las referencias hechas por Genentech a la
sentencia Huawei Technologies y a determinados fragmentos de las conclusiones® que presenté en
dicho asunto relativas a la interpretacion sé6lo del articulo 102 TFUE.

b) Argumentos de las partes

77. Para Genentech, la obligaciéon impuesta por el tercer laudo arbitral parcial de pagar los canones
periddicos variables en cuestién cuando la patente sea anulada o cuando no exista violacién de una
patente bajo licencia no sélo afecta al comercio entre los Estados miembros de manera significativa
sino que también constituye una restricciéon de la competencia tanto por objeto como por efecto.

78. En lo que concierne a la afectacion del comercio entre los Estados miembros, Genentech sefala
que el 2 de junio de 1998 la Comisién otorgd una autorizaciéon de comercializacién de MabThera en
virtud del Reglamento (CEE) n.° 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la autorizacién y supervision de medicamentos de uso humano y
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluacién de Medicamentos, valida para
su comercializacién en toda la Unién. Segin Genentech, durante el periodo pertinente (de 1998
a 2008) ésta fabricé el «rituximab» para su comercializacién en varios Estados miembros, incluyendo
principalmente la Republica Federal de Alemania, el Reino de Espaia, la Republica Francesa, la
Republica Italiana, y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. Genentech observa que los
canones concedidos por el arbitro tnico fueron calculados en base a las ventas mundiales netas de
productos acabados durante el periodo comprendido entre los afios 1998 y 2008 y habida cuenta del
importante volumen de ventas que se produjo en la Unidén durante el periodo pertinente, la
restriccion de la competencia resultante del pago impuesto por el drbitro tnico afecta de manera
directa al comercio entre Estados miembros.

79. Genentech explica también que sufre una desventaja competitiva en el mercado, dado que estd
obligada a pagar por el uso de una tecnologia de la que las otras competidoras pueden beneficiarse
libre y gratuitamente.

80. Ademas, segin Genentech, Hoechst y Sanofi-Aventis han sido recompensadas y se han enriquecido
injustamente al cobrar® cénones periddicos variables sobre descubrimientos cientificos y tecnoldgicos
a los que no contribuyeron en absoluto. Genentech estima que los laudos arbitrales internacionales
controvertidos en el asunto principal autorizaron a Hoechst y Sanofi-Aventis a «gravar» a sus
concurrentes y a hacer recaer un peso financiero sobre la industria farmacéutica, en general, y sobre
Genentech y sus filiales, en particular, que ejercen sus actividades tanto en Europa como en el resto del
mundo, violando asi el Derecho de la competencia de la Unién.

51 — C-170/13, EU:C:2014:2391.
52 — DO L 214, p. 1.

53 — Mediante auto de 3 de octubre de 2013, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelacién de Paris) otorgd el exequdtur al tercer laudo arbitral
parcial, al laudo arbitral definitivo y al apéndice. Por tanto, las condenas pronunciadas en dichas resoluciones han sido ejecutadas.
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81. Sobre la competencia propiamente dicha, Genentech sefiala que Sanofi-Aventis es el segundo
grupo farmacéutico mas grande a nivel europeo en términos de ingresos por medicamentos bajo
receta y que participa en la investigacion y el desarrollo, asi como en la fabricacién de medicamentos
en diversos ambitos terapéuticos. Anade que Sanofi-Aventis es uno de los competidores principales de
Roche (que actualmente es el propietario del 100 % de Genentech) en el dmbito de la industria
farmacéutica centrado en la investigacion.

82. En cambio, Hoechst y Sanofi-Aventis consideran que los laudos arbitrales impugnados por
Genentech tienen una vinculacién muy limitada con la Unién.

83. Estas sefialan asimismo que los cdnones adeudados por Genentech no tienen su origen en ninguna
patente europea y que los laudos arbitrales internacionales impugnados no tienen el menor impacto en
las ventas de Genentech. También afladen que el arbitro Gnico unicamente se pronuncié sobre la
cuestién de si Genentech estaba contractualmente obligada a pagar los cdnones previstos en el
acuerdo de licencia y que los cdnones concedidos a Hoechst y a Sanofi-Aventis por el laudo arbitral
definitivo se calcularon en base a las ventas mundiales de Rituxan, de las cuales sélo el 17 % se
refieren a la Union, lo que corresponde aproximadamente a 18 millones de euros durante el periodo
en cuestion comprendido entre 1998 y 2008.

¢) Apreciacién

84. Sobre la apreciacion de la afectacion del comercio entre los Estados miembros, suscribo las
observaciones de la Comisién en sus respuestas a las preguntas escritas planteadas por el Tribunal de
Justicia, en el sentido de que corresponde al 6rgano jurisdiccional remitente verificar si, habida cuenta
de las caracteristicas del mercado de que se trata, existe un grado suficiente de probabilidad de que la
obligacién de pagar canones, a raiz del laudo arbitral definitivo y en virtud del acuerdo de licencia,
ejerce una influencia directa o indirecta, real o potencial, en los flujos comerciales entre los Estados
miembros y de que dicha influencia no es insignificante.**

85. Sobre la restriccion de la competencia, no se trata de plantearse aqui la cuestion de si Genentech
resultd perjudicado desde el punto de vista comercial por la interpretaciéon del acuerdo de licencia
realizada por el arbitro tnico o si, con la ventaja (innegable) de la distancia, esta empresa no habria
celebrado un acuerdo semejante.” El objetivo del articulo 101 TFUE no es el de regular de manera
general las relaciones comerciales entre las empresas sino que se limita a prohibir determinados tipos
de acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan
por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado
interior.

54 — Segun la Comisiéon determinados elementos sugieren que la obligacién de pagar cdnones en cuestion puede tener tal influencia. «En primer
lugar, el alcance geografico del acuerdo de licencia es mundial e incluye por tanto a toda la Unién Europea [..]. En segundo lugar, el
acuerdo de licencia se refiere a una tecnologia que, en opinion el édrbitro [tnico], se ha utilizado para la fabricacién del rituximab, el
compuesto activo del medicamento MabThera comercializado en la Unién. En tercer lugar, MabThera es objeto de una autorizaciéon de
comercializacion [...] con arreglo al articulo 3 del [Reglamento n.° 2309/93]. En cuarto lugar, Genentech parece haber comercializado el
MabThera al menos en Alemania, Francia e Italia. En quinto lugar, parece que Sanofi y [Genentech, que actualmente forma parte del grupo
Roche] son competidores importantes en el dmbito de la investigacién farmacéutica y en particular, competidores potenciales en el ambito
de accién del Rituxan (y MabThera). En sexto lugar, la obligacién de pagar cdnones puede incrementar los costes de fabricaciéon de
Genentech y tener como consecuencia una reduccién de la competencia en los mercados de productos y tecnologia existentes, en particular
en el ambito de accién de MabThera. En séptimo lugar, parece que Rituxan y MabThera generan una cifra de negocios de mds de mil
millones de euros, lo que permite considerarlos como medicamentos “blockbuster”».

55 — Como han observado Hoechst y Sanofi-Aventis, en sus respuestas a las preguntas escritas planteadas por el Tribunal de Justicia, «el mero
hecho de que el pago de los cédnones contractuales debidos en virtud del [a]cuerdo de licencia pueda eventualmente constituir una carga
financiera para el licenciatario, en el presente caso Genentech, no basta para calificarla de restriccién a la competencia. Tal carga ilustra
simplemente la naturaleza comercial del [a]cuerdo de licencia, que se celebr6 con pleno conocimiento de causa entre empresas comerciales
en igualdad de fuerzas y perfectamente asesoradas, y que como cualquier otro acuerdo comercial, puede resultar comercialmente menos
ventajoso de lo previsto inicialmente por una de las partes».
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86. Asimismo, en su sentencia Ottung (320/87, EU:C:1989:195), el Tribunal de Justicia examiné a la
luz del Derecho de la competencia una obligaciéon contractual en virtud de la cual el titular de una
licencia relativa a una invencién patentada debia pagar un canon, sin limitacién de plazo, y por lo
tanto incluso tras la caducidad de la patente.

87. En los apartados 11 y 12 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia afirmé lo siguiente:

«No puede excluirse que una clausula de un acuerdo de licencia, que imponga una obligaciéon de pagar
un canon, pueda tener un origen distinto de la patente. Una cldusula de este tipo puede, en efecto,
derivar mas bien de una apreciacion de orden comercial sobre el valor atribuido a las posibilidades de
explotacién otorgadas por el acuerdo de licencia [...]

En el caso de que la obligacién de pagar los cdnones haya sido pactada por un plazo indeterminado y
que, de esta forma, se sostiene que sigue vinculando al deudor después de la expiracion del plazo de
vigencia de la patente de que se trata, se plantea la cuestiéon de si, teniendo en cuenta el contexto
econdmico y juridico del acuerdo de licencia, la obligacién de seguir pagando el canon puede
constituir una restricciéon de la competencia a tenor del apartado 1 del articulo [101]».*

88. Segun el Tribunal de Justicia, la obligacién de que se trata puede infringir el articulo 101 TFUE,
apartado 1, cuando el acuerdo del que deriva, o bien no otorga al licenciatario la facultad de resolver
el acuerdo mediante un preaviso razonable, o bien intenta restringir la libertad de accién del
licenciatario después de la resolucién.”

89. Si bien es cierto que esta sentencia se referfa a circunstancias econdmicas y juridicas diferentes a
las controvertidas en el asunto principal,” considero que esta jurisprudencia puede aplicarse por
analogia al presente asunto.

90. El tercer laudo arbitral parcial confirma que la obligacion de Genentech de pagar cdnones se
derivaba, no de la utilizacién de una tecnologia protegida por patentes validas, sino unicamente del
acuerdo de licencia en cuestion.” De la interpretacion del acuerdo de licencia realizada por el arbitro
unico con arreglo al Derecho aleman se desprende claramente que el objeto comercial de dicho
acuerdo era permitir a Genentech utilizar el activador en cuestién evitando los recursos contenciosos
en materia de patentes. Dado que Genentech, a diferencia de los otros usuarios del activador que no
celebraron acuerdos de licencia semejantes con Hoechst y Sanofi-Aventis, se beneficié efectivamente
de esta «tregua temporal» ® durante la vigencia del acuerdo de licencia, los pagos por la utilizacién del
activador debidos por Genentech en virtud de este acuerdo no eran reembolsables, a pesar de la
ausencia de violacién de patentes o de la anulaciéon de las patentes de que se trata.

56 — El subrayado es mio.

57 — Véase la sentencia Ottung (320/87, EU:C:1989:195), apartado 13. Genentech considera que la Comisién, en su Decisién de 2 de diciembre
de 1975, relativa a un procedimiento de aplicacién del articulo [101 TFUE] (IV/26.949 — AOIP/Beyrard) (DO, L 6, p. 8), «declar6 que
existia una restricciéon de la competencia cuando una clausula de una acuerdo de patente bajo licencia “establezca el pago de canones al
licenciante sin que se exploten las patentes de este dltimo”. Segun la Comisién [..], una cldusula de este tipo en un acuerdo de licencia
“también es incompatible con el articulo [101] apartado 1, de la misma manera que la obligacién de pagar canones tras la caducidad de la
patente”» (El subrayado es mio). Las observaciones de Genentech se refieren a una cldusula que obliga a una licenciataria a pagar canones
cuando fabrica los productos contemplados en el contrato sin utilizar las patentes del licenciante. En dicha Decision, la Comisién consider6
que la cldusula tenia un efecto restrictivo sobre la competencia, porque establecia el pago de cdnones al licenciante sin que se explotaran sus
patentes. A este respecto, la Comisién consideré que dicha clausula, del mismo modo que otra cldusula que establecia la obligacién de pagar
cénones tras la caducidad de una patente, era incompatible con el articulo 101 TFUE, apartado 1. Es importante observar que la Comisidn,
como el Tribunal de Justicia en el apartado 13 de su sentencia Ottung (320/87, EU:C:1989:195), resalté que «la obligacién de pagar canones
después de la caducidad de la patente [...] constituye [...] una infraccién del articulo [101] porque el contrato no autoriza a la licenciataria a
resolverlo» (el subrayado es mio).

58 — El presente asunto versa sobre un caso de anulacién o de falta de violacién de patentes, mientras que el asunto que dio lugar a la sentencia
Ottung (320/87, EU:C:1989:195) se referia a la caducidad de las patentes.

59 — Hoechst y Sanofi-Aventis sefialan que los derechos nacionales de numerosos Estados miembros establecen que cuando se anule una patente,
el licenciatario tendra el derecho de dejar de pagar los cdnones de entonces en adelante, pero que en cambio no puede reclamar la
devolucién de los canones ya pagados.

60 — Véase el apartado 315 del tercer laudo arbitral parcial.
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91. Por otra parte, la obligacién de pagar cdnones sdlo estaba prevista durante la vigencia de dicho
acuerdo de licencia y Genentech podia resolverlo libremente mediante un preaviso muy breve de dos
meses.” A partir de la resolucién del acuerdo de licencia, Genentech se encontraba por tanto
exactamente en la misma situacion que todos los demas usuarios del activador en cuestion.

92. También observo que la libertad de accién de Genentech no quedaba en absoluto restringida
durante el periodo posterior a la resolucién y que Genentech no estaba vinculada por ninguna
cldusula que le prohibiera impugnar la validez o la existencia de violaciones de las patentes en
cuestiéon. Ademas, tras la resolucién del acuerdo de licencia, esta parte ha interpuesto recursos de
anulacion de las patentes ante el United States District Court for the Northern District of California
(Tribunal Federal del Distrito Norte de California).

93. Sin embargo Genentech considera que de la sentencia Windsurfing International/Comisién
(193/83, EU:C:1986:75) se deduce que existe una violacién del articulo 101, apartado 1, TFUE si el
titular de una licencia de patente estd obligado a pagar cidnones calculados con base en el precio de
venta neto de un producto que no esta cubierto por la patente.

94. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declar6 que, en principio, este método de célculo de los
canones basado en el precio de venta neto de una tabla a vela completa tenfa un caracter restrictivo
de la competencia sobre los flotadores, que no estaban cubiertos por una patente.® En este sentido, el
Tribunal de Justicia indico, en el apartado 65 de dicha sentencia, que existia una demanda tanto para
aparejos sueltos como para flotadores sueltos.

95. No obstante, en esta sentencia el titular de la patente, mediante la clausula en cuestiéon y en
violacion del articulo 101 TFUE, apartado 1, letra e), habia supeditado la celebraciéon del contrato por
su socio a prestaciones suplementarias® que, por su naturaleza o segun los usos comerciales, no tenian
relacion con el objeto del contrato. Ahora bien, en el asunto principal, no existe ningin indicio que
permita indicar que la ejecucidon del tercer laudo arbitral parcial haya tenido como consecuencia la
imposicion a Genentech de obligaciones que, por su naturaleza o segtn los usos comerciales, carezcan
de relaciéon con el objeto del contrato de licencia.

96. En efecto, segtin el drbitro tinico, el objeto comercial del acuerdo de licencia era evitar los recursos
contenciosos en materia de patentes y, por consiguiente, el cilculo de los canones era totalmente
independiente de la existencia o ausencia de una patente valida sobre el producto acabado.

97. Por consiguiente, considero que el articulo 101 TFUE no impide que se le otorgue eficacia, en caso
de anulacién o de ausencia de violacién de las patentes que protegen una tecnologia, a un contrato de
licencia que obliga al licenciatario al pago de cdnones por la mera utilizacion de los derechos
vinculados a las patentes bajo licencia cuando, por una parte, el objeto comercial de dicho acuerdo
sea permitir al licenciatario la utilizacién de la tecnologia de que se trate evitando los recursos
contenciosos en materia de patentes y que, por otra parte, el licenciatario pueda resolver el acuerdo
de licencia mediante un preaviso razonable, siendo esto valido incluso en caso de anulacién o
ausencia de violaciéon de patentes.

61 — En el asunto que dio lugar a la sentencia Ottung (320/87, EU:C:1989:195) se establecia un preaviso de seis meses que expiraba el
1 de octubre de cada afio.

62 — En cambio, como senala la Comisién en sus observaciones, «una obligacién de seguir pagando canones, sin posibilidad de resolver el
acuerdo mediante un preaviso razonable, incrementaria los costes de fabricacion del licenciatario sin justificacion econémica y resultaria en
una reduccién de la competencia en los mercados de productos y tecnologias existentes y desincentivaria las inversiones del licenciatario en
el desarrollo y la mejora de su tecnologia».

63 — Véase la sentencia Windsurfing International/Comisién (193/83, EU:C:1986:75), apartado 67.

64 — La cldusula en cuestién del acuerdo de licencia obligaba a los licenciatarios a pagar cdnones por los aparejos de una tabla a vela fabricados
en virtud de una patente relativa tnicamente a los aparejos en base al precio de venta de una tabla a vela completa, que consistia en
aparejos y flotadores, cuando estos ultimos no estaban protegidos por la patente.
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3. Sobre la aplicabilidad de los reglamentos de exencién relativos a la transferencia de tecnologia

98. Genentech, Hoechst, Sanofi-Aventis, el Gobierno neerlandés y la Comisién formularon
observaciones sobre la aplicacién de las disposiciones del Reglamento (UE) n.° 316/2014 de la
Comision, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicacién del articulo 101, apartado 3, del Tratado
de Funcionamiento de la Unién Europea a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de
tecnologia. ®

99. Por el contrario, el Gobierno francés considera que, dado que la cuestién planteada versa sobre la
implementacién del acuerdo de licencia durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de
1998 y el 27 de octubre de 2008, deberian aplicarse al periodo en cuestion el Reglamento (CE)
n.° 240/96 de la Comision, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicacion del articulo [101 TFUE],
apartado 3, a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia® y el Reglamento
n.° 772/2004.

100. En mi opinién, no es oportuno examinar la aplicabilidad de estos tres Reglamentos, denominados
de «exencion», al caso de autos.

101. Aparte del hecho de que el Tribunal de Justicia no dispone de datos suficientes para proceder a
este tipo de analisis, éste seria superfluo ya que considero que, de conformidad con la sentencia Ottung
(320/87, EU:C:1989:195), el articulo 101, apartados 1 y 2, TFUE no impone la anulacién del tercer
laudo arbitral parcial. Quiero sefialar que estos reglamentos de exencién aplican el articulo 101 TFUE,
apartado 3,% a categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia en los que sélo participan dos
empresas y a las practicas concertadas relativas a estos, que se enmarcan en el articulo 101 TFUE,
apartado 1.

102. Considero, a mayor abundamiento, que no pueden prosperar las observaciones de Genentech
segun las cuales su obligacién de pagar un canon en base al conjunto de las ventas de MabThera de
conformidad con el tercer laudo arbitral parcial constituye una restriccion especialmente grave con
arreglo al articulo 4, apartado 1, letras a) y d), del Reglamento n.° 316/2014.

103. En efecto, no se desprende del sumario del procedimiento ante el Tribunal de Justicia que el
acuerdo de licencia y el tercer laudo arbitral parcial tengan por objeto o por efecto, por un lado,
restringir la capacidad de Genentech de determinar sus precios de venta a terceros® o, por otro lado,
restringir su capacidad «de explotar sus propios derechos de tecnologia» o «de realizar actividades de
investigacién y desarrollo».®

VI. Conclusion

104. Por lo tanto propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales
planteadas por la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelacion de Paris) del siguiente modo:

«En caso de anulaciéon o de ausencia de violaciéon de las patentes que protegen una tecnologia, el
articulo 101 TFUE no impone la anulacién de un laudo arbitral internacional que otorgue efectos a
un contrato de licencia que obligue al licenciatario al pago de cadnones por la mera utilizacién de los
derechos vinculados a las patentes bajo licencia cuando el objeto comercial de dicho acuerdo sea

65 — DO L 93, p. 17.

66 — DO L 31, p. 2.

67 — La base juridica de los tres reglamentos en cuestion es el Reglamento n.° 19/65/CEE.

68 — Véase el articulo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.° 316/2014. Véase, en este sentido, el articulo 101 TFUE, apartado 1, letra a).
69 — Véase el articulo 4, apartado 1, letra d) del Reglamento n.° 316/2014. Véase, en este sentido, el articulo 101 TFUE, apartado 1, letra b).
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permitir al licenciatario la utilizacién de la tecnologia de que se trate evitando los recursos
contenciosos en materia de patentes, siempre que el licenciatario pueda resolver el acuerdo de licencia
mediante un preaviso razonable, pueda impugnar la validez de las patentes o la existencia de una
violacién de éstas y conserve su libertad de accidn tras la resolucién.»

20 ECLILEU:C:2016:177
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