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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MELCHIORA WATHELETA
przedstawiona w dniu 17 marca 2016 r."'

Sprawa C-567/14

Genentech Inc.
przeciwko
Hoechst GmbH, dawniej Hoechst AG,
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

zlozony przez cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu, Francja)]

Odestanie prejudycjalne — Skarga o uchylenie wyroku sadu polubownego — Konkurencja —
Artykut 101 TFUE — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Umowa licencji niewylacznej na
patenty — Uniewaznienie patentéw — Brak naruszenia — Wplyw — Obowiazek zaplaty oplaty

I - Wprowadzenie

1. Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 101 TFUE.
Cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) (Francja) chciatby mianowicie ustali¢, czy przepis ten
stoi na przeszkodzie temu, aby w umowie licencyjnej dotyczacej korzystania z patentu zostal natozony
na licencjobiorce obowiazek ponoszenia optat w calym okresie obowiazywania umowy, do czasu jej
rozwiazania, mimo braku naruszenia patentu lub mimo uniewaznienia patentu lub patentéw, ktérych
dotyczy licencja.

2. Powyzszy wniosek zostal przedstawiony w ramach skargi o uchylenie wyrokéw sadéw polubownych
w sporze miedzy Genentech Inc., spélka prawa stanu Delaware (Stany Zjednoczone) (,zwana dalej
spolka Genentech”) a Hoechst GmbH, dawniej Hoechst AG (zwana dalej ,Hoechstem”)
i Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (zwana dalej ,Sanofi-Aventisem”), spétkami prawa niemieckiego.

1 — Jezyk oryginatu: francuski.
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II - Ramy prawne

A — Prawo Unii

3. Artykut 101 TFUE stanowi:

»1. Niezgodne z rynkiem wewnetrznym i zakazane sa wszelkie porozumienia miedzy
przedsiebiorstwami, wszelkie decyzje zwiazkéw przedsiebiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, ktére
moga wplywa¢ na handel miedzy panstwami czlonkowskimi i ktérych celem lub skutkiem jest
zapobiezenie, ograniczenie lub  zaklécenie konkurencji wewnatrz rynku wewnetrznego,

a w szczegolnosci te, ktére polegaja na:

a) ustalaniu w sposéb bezposredni lub posredni cen zakupu lub sprzedazy albo innych warunkéw
transakcji,

b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynkéw, rozwoju technicznego lub inwestycji,
¢) podziale rynkéw lub zrédel zaopatrzenia,

d) stosowaniu wobec partneréw handlowych nieréwnych warunkéw do $wiadczed réwnowaznych
i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunkéw konkurencji,

e) uzaleznianiu zawarcia kontraktéw od przyjecia przez partneréw zobowiazan dodatkowych, ktére ze
wzgledu na swoj charakter lub zwyczaje handlowe nie maja zwiazku z przedmiotem tych
kontraktéw.

2. Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artykulu sa niewazne z mocy prawa.

3. Jednakze postanowienia ustepu 1 moga zosta¢ uznane za niemajace zastosowania do:

— kazdego porozumienia lub kategorii porozumiert miedzy przedsiebiorstwami,

— kazdej decyzji lub kategorii decyzji zwiazkéw przedsiebiorstw,

— kazdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,

ktére przyczyniaja sie do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktéw badz do popierania postepu

technicznego lub gospodarczego, przy zastrzezeniu dla uzytkownikéw slusznej czesci zysku, ktéry

z tego wynika, oraz bez:

a) nakladania na uczestniczace przedsiebiorstwa ograniczen, ktdére nie sa niezbedne do osiggniecia
tych celéw;

b) dawania przedsiebiorstwom mozliwo$ci eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej cze$ci
danych produktow”.

B — Prawo francuskie
4. Artykut 1518 code de procédure civile (kodeksu postepowania cywilnego) przewiduje:

»Wydany we Francji wyrok dotyczacy sprawy rozstrzygnietej przez zagraniczny sad polubowny moze
by¢ zaskarzony wylacznie w drodze skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego”.
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5. Artykut 1520 kodeksu postepowania cywilnego stanowi:

»Skarga o uchylenie wyroku sadu polubownego przystuguje wylacznie wtedy, gdy:

1) sad polubowny niestusznie uznat si¢ za wlasciwy lub za niewlasciwy; lub

2) sktad sadu polubownego byl niezgodny z prawem; lub

3) sad polubowny wykroczyl poza zakres spraw objetych zapisem na sad polubowny; lub
4) doszto do naruszenia zasady kontradyktoryjnosci; lub

5) uznanie lub wykonanie wyroku byloby sprzeczne z miedzynarodowym porzadkiem publicznym”.

IIT - Okolicznosci sporu w postepowaniu giéwnym i pytanie prejudycjalne

6. W dniu 6 sierpnia 1992 r. spdétka prawa niemieckiego Behringwerke AG (zwana dalej
»Behringwerkem”)”? zawarta ze spotka Genentech umowe niewylacznej, ogélno$wiatowej licencji
(zwang dalej ,umowa licencyjna”) na korzystanie ze wzmacniacza cytomegalowirusa ludzkiego
(CMVH) umozliwiajacego zwiekszenie efektywnosci procesu komoérkowego wykorzystywanego do
produkgji bialek (zwanego dalej ,wzmacniaczem”). Technologia ta byla przedmiotem patentu
europejskiego nr EP 0173 177 53, udzielonego w dniu 22 kwietnia 1992 r. (zwanego dalej ,patentem EP
177”), jak réwniez dwdch patentéw udzielonych w Stanach Zjednoczonych odpowiednio w dniu
15 grudnia 1998 r. i w dniu 17 kwietnia 2001 r. (zwanych dalej ,patentem US 522”7 i ,patentem US
140”). W dniu 12 stycznia 1999 r. Europejski Urzad Patentowy (EUP) uniewaznit patent EP 177.

7. Umowa licencyjna podlegala prawu niemieckiemu.

8. Jak wynika z art. 3.1 umowy licencyjnej, spétka Genentech, w zamian za prawo do korzystania ze
wzmacniacza, zobowigzala sie do uiszczenia:

— jednorazowej optaty w kwocie 20000 DEM (marek niemieckich) (okoto 10225 EUR) tytulem
kosztéw zwigzanych z udzieleniem licencji;

— stalej optaty rocznej w kwocie 20 000 DEM (okoto 10225 EUR) na potrzeby badann naukowych;

— opfaty zwanej ,biezaca” w wysokosci 0,5% kwoty sprzedazy ,produktéw gotowych”® (zwanej dalej
»oplata biezaca”).

9. Spoétka Genentech uiscita optate jednorazowa i oplate roczna, lecz nigdy nie uiscita oplaty biezace;j.

10. W dniu 30 czerwca 2008 r. Hoechst i Sanofi-Aventis zwrécily sie do spétki Genentech z pytaniami
dotyczacymi produktéw gotowych wykorzystujacych opatentowane materialy lub procedury, z ktérymi
wiazalo sie prawo uzyskiwania optat biezacych.

2 — Behringwerke przeniosla nastepnie przystugujace jej prawa na spétke Hoechst. Od lipca 2005 r. Hoechst jest spotka zalezna od Sanofi-Aventis,
ktéra posiada 100% jej kapitalu zaktadowego.

3 — Pojecie zdefiniowane w umowie licencyjnej jako ,towary mogace by¢ przedmiotem obrotu handlowego zawierajace produkt objety licencja,
sprzedawane w formie umozliwiajacej ich podawanie pacjentom w celach leczniczych lub wykorzystywane w ramach procedury
diagnostycznej, ktére nie wiaza sie z nadaniem nowej postaci, przetworzeniem, przepakowaniem, zmiang etykietowania przed ich
wykorzystaniem ani nie sa wprowadzane do obrotu w takim celu”. Zgodnie z ta umowa pojecie ,produktu objetego licencja” oznacza
»materialy (w tym organizmy), ktérych produkcja, wykorzystanie lub sprzedaz naruszalyby, w braku niniejszej umowy, jedno lub wigksza
liczbe niewygaslych zastrzezen patentowych odnoszacych sie do patentéw objetych licencja”.
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11. Pismem z dnia 27 sierpnia 2008 r. spotka Genentech powiadomita Hoechst i Sanofi-Aventis
o swojej decyzji dotyczacej rozwiazania umowy licencyjnej, z zachowaniem dwumiesiecznego okresu
wypowiedzenia*.

12. W dniu 24 pazdziernika 2008 r. Hoechst i Sanofi-Aventis, uznajac, ze w celu wyprodukowania
Rituxanu®® i innych lekéw spdtka Genentech wykorzystata wzmacniacz w syntezie bialek
rekombinowanych, nie uiszczajac oplaty biezacej z tytulu sprzedazy wszystkich tych lekéw, oraz ze
naruszyla ona w ten sposéb umowe licencyjna, na podstawie klauzuli arbitrazowej zawartej w art. 11
umowy licencyjnej, wystapily z powddztwem przeciwko spdtce Genentech do Miedzynarodowego Sadu
Arbitrazowego przy Miedzynarodowej Izbie Handlowej (ICC), ktéry zarejestrowal sprawe pod
sygnatura 15900/JHN/GFG.

13. W dniu 27 pazdziernika 2008 r. Hoechst i Biogen Sanofi-Aventis wystapily przeciwko spétkom
Genentech i Biogen (dawniej Biogen Idec) do United States District Court for the Eastern District of
Texas (federalnego sadu okregu wschodniego stanu Teksas, Stany Zjednoczone) z powddztwem
o naruszenie patentéw US 522 i US 140. Tego samego dnia pozwane spéiki ztozyly do United States
District Court for the Northern District of California (federalnego sadu okregu pétnocnego Kalifornii,
Stany Zjednoczone) wniosek o uniewaznienie tych patentéw.

14. Oba te postepowania zostaly polaczone przed United States District Court for the Northern
District of California.

15. W dniu 11 marca 2011 r. United States District Court for the Northern District of California orzek}
zasadniczo, ze nie doszlo do naruszenia spornych patentéw oraz oddalit wnioski dotyczace
uniewaznienia patentéw, uznajac, ze spolka Genentech nie sprostala wymogom dowodowym.
Orzeczenie to zostalo utrzymane w mocy w dniu 22 marca 2012 r. przez United States Court of
Appeals for the Federal Circuit (sad apelacyjny Stanéw Zjednoczonych dla okregu federalnego) i stalo
sie orzeczeniem konczacym postepowanie w sprawie.

16. W trzecim wyroku cze$ciowym wydanym w dniu 5 wrze$nia 2012 r. (zwanym dalej ,trzecim
wyrokiem czeéciowym”)® wybrany przez strony jedyny arbiter orzekl’, ze spotka Genentech
produkowala Rituxan®, wykorzystujac wzmacniacz, ktéry ,przez pewien czas, stusznie lub nie, byl
chroniony [patentem EP 177], a p6zniej [patentami US 522 i 140] [...]"%, i na tej podstawie uznal, ze
spotka Genentech miala obowigzek uiszczania na rzecz spélek Hoechst i Sanofi-Aventis optat
biezacych od sprzedazy Rituxanu® i produktéw majacych takie same wiasciwosci’.

4 — Artykul 8 ust. 3 umowy licencyjnej stanowi, ze ,jezeli licencjobiorca postanowi zaprzesta¢ korzystania z licencji udzielonych na podstawie
niniejszej umowy, moze on wypowiedzie¢ niniejsza umowe oraz udzielone na jej podstawie licencje, sktadajac Behringwerke w tym celu
oswiadczenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszacego dwa (2) miesigce”.

5 — Substancja czynna Rituxanu' jest rituximab. Lek ten jest wprowadzony do obrotu w Stanach Zjednoczonych od 1998 r. pod nazwa handlowa
Rituxan, a w Unii Europejskiej pod nazwa MabThera. Z odpowiedzi udzielonych zaréwno przez Genentech, jak tez przez Hoechst
i Sanofi-Aventis na pytania na pi$mie przedstawione przez Trybunal wynika, ze wyroki sadéw polubownych, ktérych dotyczy niniejsza
sprawa, odnosza si¢ do $wiatowej sprzedazy Rituxanu, w tym sprzedazy tego leku pod nazwa MabThera.

6 — Trzeci wyrok czesciowy zostal sporzadzony w jezyku angielskim. Spélka Genentech zalaczyla do akt sprawy, zaréwno przed sadem
odsylajacym, jak i przed Trybunalem, ,nieoficjalne” ttumaczenie na jezyk francuski, z ktérego bede korzystal w niniejszej opinii.

7 — Zobacz pkt 322-330 trzeciego wyroku cze$ciowego.
8 — Zobacz pkt 326 trzeciego wyroku cze$ciowego.
9 — Zobacz pkt 114 trzeciego wyroku czes$ciowego.
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17. Jedyny arbiter orzekl, ze poczatkowo spétka Genentech chciata wykorzystywa¢ wzmacniacz bez
narazania si¢ na zarzut naruszenia patentu', dlatego zawarta umowe licencyjna. Wynikato z tego,
zdaniem jedynego arbitra, ze celem handlowym umowy licencyjnej'' byto unikniecie wszelkich sporéw
sadowych dotyczacych waznosci patentéw US 522 i US 140 w okresie obowiazywania umowy
licencyjnej . Zdaniem tego arbitra ,taki rozejm nie [mdgl] trwac¢ wiecznie, skoro [umowa licencyjna]
mogla by¢ rozwiazana przez kazda ze stron z zachowaniem wzglednie krétkiego okresu wypowiedzenia

[.]7"

18. Zdaniem jedynego arbitra, po wpisaniu patentu do rejestru, licencjobiorca taki jak Genentech mog}t
by¢ zabezpieczony przez uzyskanie licencji na korzystanie z opatentowanego wynalazku, natomiast
osoba trzecia mogla by¢ zniechecona do konkurowania z licencjobiorca. Jedyny arbiter uznal wiec, ze
zgodnie z umowa licencyjna rejestracja patentéw stanowila istotna okoliczno$¢ na potrzeby ustalenia
istnienia celu handlowego, jakiemu sluzylo zawarcie wspomnianej umowy licencyjnej, nawet jezeli
wazno$¢ tych patentéw nie byla taka okolicznoscia. Arbiter zauwazyl w tym wzgledzie, ze spér
dotyczacy patentéw moze trwaé wiele lat, o czym $wiadcza réwnolegle postepowania w Stanach
Zjednoczonych, i moze laczy¢ si¢ z wysokimi kosztami'®. W interesie spotki takiej jak Genentech bylo
wiec zawarcie umowy licencyjnej.

19. W konsekwencji jedyny arbiter orzekl, ze oplaty uiszczone lub nalezne na podstawie umowy
licencyjnej nie podlegaja zwrotowi albo pozostaja nalezne w przypadku uniewaznienia patentu lub
w sytuacji gdy dzialalno$¢ osoby korzystajacej z opatentowanego wynalazku na podstawie umowy
licencyjnej nie naruszylaby patentu'. Zwazywszy, ze celem handlowym, ktéremu stuzyta umowa
licencji, byto unikniecie wszelkich sporéw odnoszacych sie do patentu, arbiter uznal, ze ostateczny
wynik postepowania dotyczacego patentu nie zobowiazuje licencjodawcy, w przypadku gdyby patent
zostal uniewazniony, do zwrotu otrzymanych opfat, ani nie zwalnia licencjobiorcy z obowiazku zaplaty
tych oplat, w przypadku gdy tak jak Genentech, licencjobiorca ten ich nie uiscil.

20. Na podstawie tych rozwazan arbiter orzekl, ze zgodnie z umowa licencyjna spétka Genentech
obowigzana byla ui$ci¢ na rzecz spdétek Hoechst i Sanofi-Aventis optaty biezace od sprzedazy
Rituxanu® wyprodukowanego od dnia 15 grudnia 1998 r. (data udzielenia patentu US 522) do dnia
28 pazdziernika 2008 r. (data rozwiazania umowy licencyjnej) *°.

21. Ponadto nakazal on, aby spélka Genentech zaplacita na rzecz spétek Hoechst i Sanofi-Aventis
391420,36 EUR oraz 293565,27 USD (dolaréw amerykanskich) (okoto 260000 EUR) z tytulu
poniesionych przez nie kosztéw zastepstwa procesowego w okresie od dnia 9 czerwca 2011 r. do dnia
5 wrzes$nia 2012 r.

22. Arbiter odroczyl wreszcie do czasu wydania wyroku koncowego rozstrzygniecia dotyczace
wysoko$ci naleznych oplat, kosztéw postepowania przed sadem polubownym i pozostatych kosztow
zastepstwa procesowego.

10 — Zobacz pkt 299 trzeciego wyroku czesciowego.

11 — Jedyny arbiter uznal, ze zgodnie z prawem niemieckim, ktéremu podlega umowa licencyjna, wykladni uméw nalezy dokonywa¢ nie tylko na
podstawie brzmienia ich postanowien, lecz réwniez na podstawie ich genezy, systematyki oraz celu handlowego (zob. podobnie pkt 255
trzeciego wyroku cze$ciowego). Arbiter stwierdzil, Ze celem handlowym, ktérym kierowaly sie strony, zawierajac umowe licencyjna, byta
okoliczno$¢, iz w chwili jej zawarcia Behringwerke posiadalo opatentowany wynalazek (to znaczy patent EP 177), ktory spélka Genentech
zamierzala wykorzystywa¢ w celach handlowych, nie ponoszac ryzyka naruszenia patentu (zob. podobnie pkt 258 trzeciego wyroku
cze$ciowego). Zdaniem jedynego arbitra kwestia wazno$ci patentu nie miafa znaczenia w $wietle prawa niemieckiego, ktére dopuszcza
kontraktowe uprawnienie do pobierania oplat zawarte w umowie licencyjnej, nawet jezeli dany patent zostanie ostatecznie uniewazniony.
Arbiter orzekl, ze zgodnie z prawem niemieckim mozliwe jest udzielenie licencji na wynalazek, ktéry nie zostal opatentowany lub ktéry nie
posiada zdolnosci patentowej (zob. podobnie pkt 292 trzeciego wyroku czesciowego).

12 — Zobacz podobnie pkt 307 trzeciego wyroku czesciowego.

13 — Zobacz pkt 308 trzeciego wyroku czesciowego.

14 — Zobacz pkt 313 trzeciego wyroku cze$ciowego.

15 — Zobacz pkt 314 trzeciego wyroku czesciowego.

16 — Zobacz podobnie pkt 161 i pkt 1 sentencji trzeciego wyroku cze$ciowego.
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23. W dniu 25 lutego 2013 r. jedyny arbiter wydal wyrok ostateczny, nakazujac, aby spétka Genentech
zaplacila na rzecz spétki Hoechst tytulem odszkodowania 108322850 EUR wraz z odsetkami
zwyklymi, 211250 EUR tytulem kosztéw postepowania przed sadem polubownym, 634 649,88 EUR
i 555907,23 USD tytutem kosztéw zastepstwa procesowego (okoto 490778 EUR)".

24. W pkt 219 wyroku ostatecznego jedyny arbiter zwrdcil uwage, ze spétka Genentech zbyt pézno
podniosta w postepowaniu, iz ,préby dokonywania przez Hoechst wykladni [umowy licencyjnej] w taki
sposéb, aby umozliwi¢ jej pobieranie oplat biezacych bez wzgledu na to, czy produkty, ktérych jakoby
dotyczyla licencja, byly chronione patentami objetymi umowa licencyjna, stanowily naruszenie
przepisow Unii Europejskiej odnoszgcych sig do ochrony konkurencji’.

25. Jedyny arbiter orzekl w tym wzgledzie, ze ,spdtka Genentech [nie] okreslita, w jaki sposéb [miatoby
dojé¢ do naruszenia prawa konkurencji Unii], w przypadku gdyby przegrala ona w niniejszym
postepowaniu arbitrazowym. Niemieckie przepisy regulujace umowy licencyjne zezwalaja, aby umowy
takie dotyczyly korzystania z nieopatentowanego know-how i moga dopuszcza¢ oplaty z tego tytulu.
Nie mozna tego zmieni¢, zarzucajac — bez zadnych innych argumentéw — ze taka licencja narusza
[prawo konkurencji Unii]”".

26. Na podstawie art. 1518 i 1520 code de procédure civile spotka Genentech wniosta do cour d’appel
de Paris (sadu apelacyjnego w Paryzu) skarge o uchylenie trzeciego wyroku czesciowego, wyroku
ostatecznego, jak réwniez uzupelnienia.

27. Postanowieniem z dnia 3 pazdziernika 2013 r. cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu)
oddalit zadanie spolki Genentech dotyczace polaczenia skarg o uchylenie trzeciego wyroku
cze$ciowego, wyroku ostatecznego, jak rowniez uzupetnienia.

28. W ramach postepowania wszczetego na skutek skargi o uchylenie trzeciego wyroku cze$ciowego
cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) powzial watpliwo$¢ co do zgodnosci umowy licencyjnej
z art. 101 TFUE. Sad ten zauwazyl, ze jedyny arbiter uznal, iz licencjobiorca w okresie obowigzywania
tej umowy byl obowiazany do ponoszenia przewidzianych w niej oplat, podczas gdy uniewaznienie
patentu lub patentéw wywiera skutek wsteczny. Sad ten chcialby ustali¢, czy taka umowa narusza
postanowienia art. 101 TFUE w zakresie, w jakim zobowiazuje licencjobiorce do ponoszenia optat, dla
ktérych nie istnieje juz podstawa z uwagi na uniewaznienie patentu lub patentéw zwiazanych
z udzielonymi prawami oraz stwarza mu ,niekorzystne warunki konkurencji”.

29. W tych okolicznosciach cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunaltu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»,Czy postanowienia art. 101 TFUE nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze stoja one na przeszkodzie
temu, by w przypadku uniewaznienia patentéw umowa licencyjna, ktéra naklada na licencjobiorce
obowigzek ponoszenia oplat za samo korzystanie z praw zwigzanych z patentami objetymi licencja,
wywierala skutek?”.

30. Postanowieniem z dnia 18 listopada 2015 r. Cour de cassation (sad kasacyjny) (Francja) orzekt
o niedopuszczalno$ci wniesionego przez Hoechst i Sanofi-Aventis odwotania od wyroku cour d’appel
de Paris (sadu apelacyjnego w Paryzu) z dnia 23 wrze$nia 2014 r. o skierowaniu pytania
prejudycjalnego do Trybunatu.

17 — Kwoty te zostaly zmienione na podstawie postanowienia oraz uzupelnienia wyroku ostatecznego z dnia 25 lutego 2013 r., ktére dotyczyly
obliczenia odsetek, jakie spéika Genentech miala zaptaci¢ na rzecz sp6iki Hoechst (zwanego dalej ,,uzupelnieniem”).

18 — Zobacz pkt 222 wyroku ostatecznego.
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IV — Postepowanie przed Trybunalem

31. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w niniejszej sprawie zostal zlozony
w sekretariacie Trybunalu w dniu 9 grudnia 2014 r. Genentech, Hoechst i Sanofi-Aventis, rzady:
francuski, hiszpanski i niderlandzki oraz Komisja Europejska przedlozyly uwagi na pismie.

32. Na podstawie art. 61 § 1 regulaminu postepowania przed Trybunalem strony zostaly wezwane do
udzielenia na piSmie odpowiedzi na pytania Trybunatlu, co tez uczynily w dniu 18 grudnia 2015 r.

33. W dniu 20 stycznia 2016 r. odbyta sie rozprawa, na ktdérej Genentech, Hoechst i Sanofi-Aventis,
rzady francuski, hiszpanski i niderlandzki oraz Komisja przedstawily swoje uwagi ustne.

V - Analiza

A — W przedmiocie dopuszczalnosci

1. W przedmiocie zwigzku miedzy przedstawionym pytaniem a stanem faktycznym sporu
w postepowaniu gléwnym

34. Hoechst i Sanofi-Aventis, a takze rzad francuski stoja na stanowisku, ze pytanie prejudycjalne
opiera sie na blednej przeslance faktycznej. Pytanie dotyczy bowiem zgodnosci umowy licencyjnej
z art. 101 TFUE ,w sytuacji uniewaznienia patentéw”", podczas gdy w dniu 12 stycznia 1999 r. zostat
uniewazniony wylacznie patent EP 177, a nie patenty US 522 i US 140*. W konsekwencji ich zdaniem

pytanie prejudycjalne jest bezprzedmiotowe i nalezy je uzna¢ za niedopuszczalne.

35. Moim zdaniem powolanie sie przez sad odsylajacy w przedstawionym pytaniu na uniewaznienie
»patentow” (w liczbie mnogiej), podczas gdy uniewazniony zostal tylko jeden patent, nie oznacza, ze
pytanie prejudycjalne jest oparte na blednej przestance faktyczne;j.

36. Jak bowiem jasno wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sad odsylajacy
doskonale zdaje sobie sprawe, ze patenty US 522 i US 140 nie zostaly uniewaznione.

37. W tym wzgledzie na stronie 2 wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sad
odsylajacy wyjasnia, ze technologia, ktérej dotyczy umowa licencyjna, ,dala podstawe do udzielenia
kilku patentéw: po pierwsze, patentu europejskiego [EP 177] w dniu 22 kwietnia 1992 r., ktéry zostat
nastepnie uniewazniony w dniu 12 stycznia 1999 r. przez EUP z powodu braku nowosci, po drugie,
patentu [US 522] w dniu 15 grudnia 1998 r. i wreszcie patentu [US 140] w dniu 17 kwietnia
2001 r.”*'. Sad odsylajacy nie wspomina o uniewaznieniu patentéw US 522 i US 140.

38. Poza tym na stronie 3 wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sad odsylajacy
powoluje sie na wyrok United States District Court for the Northern District of California z dnia
11 marca 2011 r., ktéry jego zdaniem orzekt, ,ze Rituxan® nie stanowi naruszenia spornych patentéw”.
Wynika z tego, ze sad odsylajacy zna tres¢ tego wyroku, w ktérym zostal takze oddalony wniosek
o uniewaznienie patentéw US 522 i US 140*.

19 — Wyréznienie wlasne.

20 — Zobacz pkt 6 niniejszej opinii.

21 — Wyrdznienie wlasne.

22 — Zobacz pkt 13-15 niniejszej opinii.
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39. Wreszcie, mimo ze w pkt 193 i 194 trzeciego wyroku czesciowego jedyny arbiter powoluje sie na
uniewaznienie przez United States District Court for the Northern District of California patentéw US
522 i US 140, omylka ta nie wystepuje w zadnym miejscu w wyroku ostatecznym. Przeciwnie,
w pkt 50 wyroku ostatecznego jedyny arbiter stwierdzil bardzo wyraznie, ze odwotanie sp6tki
Genentech majace na celu uniewaznienie patentéw US 522 i US 140 zostalo oddalone.

40. Mimo ze trzy skargi zlozone przed Cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) dotyczace
uchylenia trzeciego wyroku czesciowego, wyroku ostatecznego i uzupetnienia, nie zostaly potaczone?,
z akt postepowania przed Trybunalem jasno wynika, ze trzy skargi sa ze soba zwiazane. Nawet sam
sad odsylajacy we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym traktuje te trzy wyroki jako
jedna cato$¢™. Jest wiec oczywiste, ze nie mamy do czynienia z btedna przestanka faktyczna.

41. W kazdym razie istnienie zarzucanej blednej przestanki faktycznej nie bedzie mialo Zadnego
wplywu na odpowiedZ na pytanie przedstawione przez sad odsylajacy, jakiej zaproponuje udzieli¢,
ktéra to odpowiedz bedzie dotyczyla zaréwno sytuacji uniewaznienia patentu (w tym przypadku
patentu EP 177), jak i sytuacji braku naruszenia patentu (w tym przypadku patentéw US 522 i US
140).

42. Jak bowiem zauwazyla Komisja w swoich odpowiedziach na pytania na pi$mie skierowane przez
Trybunal, ,jedyny arbiter orzekl w trzecim wyroku cze$ciowym, ze celem umowy [licencyjnej] nie bylo
uregulowanie kwestii zwrotu optat lub wygasniecia prawa do ich pobierania, w przypadku gdyby mialo
sie okaza¢, ze niektére patenty zostaly nastepnie uniewaznione lub nie doszloby do ich naruszenia.
Celem umowy, interpretowanej w $wietle prawa niemieckiego oraz w $wietle przebiegu prowadzonych
przez strony negocjacji, bylo zabezpieczenie korzystajacego z jednego lub kilku opatentowanych
wynalazkéw — czyli Genentech — przed procesem dotyczacym tych patentéw, ktéry mégtby by¢
dlugotrwaly i kosztowny. Wynika z tego, ze okoliczno$¢, iz patenty amerykanskie mogly zosta¢ uznane
za niewazne lub ze nie doszloby do ich naruszenia, nie zmienia zakresu zobowiazania spéiki Genentech
do ponoszenia optat”.

2. W przedmiocie mozliwosci udzielenia przez Trybunatl uzytecznej odpowiedzi sadowi odsylajacemu

43. Hoechst i Sanofi-Aventis, jak réwniez rzad francuski stoja na stanowisku, ze Trybunal nie ma
mozliwosci udzielenia sadowi odsylajacemu uzytecznej odpowiedzi.

44. Rzad francuski podnosi w tym wzgledzie, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
nie wskazuje okolicznosci faktycznych i prawnych niezbednych w ramach stosowania art. 101 TFUE,
a w szczegélnosci rozporzadzenia Komisji (WE) nr 772/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
stosowania art. [101] ust. 3 [TFUE] do kategorii porozumieni o transferze technologii®, takich jak na
przykltad rzeczywiste warunki funkcjonowania i struktura badanego rynku, charakter umowy
licencyjnej jako porozumienia konkurentéw lub umowy wzajemnej oraz dane dotyczace prawa
niemieckiego, ktéremu podlega ta umowa.

23 — Zobacz pkt 27 niniejszej opinii.

24 — Zobacz w szczegélnosci zadania spdtki Genentech przed sadem odsylajacym (przytoczone we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym), ktére dotycza uchylenia trzeciego wyroku cze$ciowego, wyroku ostatecznego i uzupelnienia.

25 — Dz.U. 2004, L 123. s. 11 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 8, t. 3, s. 74.
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45. Uwazam, ze te argumenty powinny zosta¢ oddalone, poniewaz bede twierdzil zgodnie z wyrokiem
Ottung (320/87, EU:C:1989:195), ze art. 101 ust. 1 i ust. 2 TFUE nie wymaga uchylenia trzeciego
wyroku cze$ciowego®. Powolane przez rzad francuski rozporzadzenia w sprawie wylaczen
grupowych” dotycza stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do kategorii porozumieri w przedmiocie
transferu technologii, w ktérych uczestnicza tylko dwa przedsiebiorstwa oraz do zwiazanych z tym
uzgodnionych praktyk objetych zakresem stosowania art. 101 ust. 1 TFUE, co wedlug mnie nie ma
W niniejszej sprawie miejsca.

46. W kazdym razie uwazam, ze Trybunal, w przypadku gdyby nie podzielit mojej opinii, nie
dysponowalby wystarczajacymi danymi, aby przeprowadzi¢ tego rodzaju analize.

47. Zarzut niedopuszczalno$ci zwiazany ze stosowaniem wspomnianych rozporzadzen w sprawie
wylaczenn grupowych méglby zosta¢ uwzgledniony tylko w przypadku, gdyby Trybunal nie podzielil
mojej opinii.

3. W przedmiocie uprawnienia sadu odsylajacego do przedstawienia pytania Trybunatowi

48. Hoechst i Sanofi-Aventis podnosza, ze udzielenie odpowiedzi na pytanie prejudycjalne stanowitoby
naruszenie francuskiego prawa, ktére zakazuje ponownego badania co do istoty sprawy wyrokéw
zagranicznych sadéw polubownych, z wyjatkiem przypadkéw razacego naruszenia miedzynarodowego
porzadku publicznego**.

49. Poniewaz nie doszlo do takiego razacego naruszenia (jakim jest na przyklad przypadek kartelu),
Hoechst i Sanofi-Aventis dokonuja rozréznienia pomiedzy sytuacja, gdy kwestia zgodnosci
porozumienia miedzy przedsiebiorstwami z art. 101 TFUE zostala pominieta w wyroku zagranicznego
sadu polubownego, w ktdrej to sytuacji istnialoby ryzyko zagrozenia skutecznosci prawa konkurencji,
a sytuacja, gdy kwestia ta zostala poruszona. Ich zdaniem w tej drugiej sytuacji, z ktéra mamy do
czynienia w niniejszej sprawie, odpowiedZ na przedstawione pytanie prejudycjalne wymagataby, aby
sad odsyltajacy ponownie rozpoznal co do istoty sprawy trzeci wyrok czesciowy, poniewaz podstawa
uchylenia wyroku, ktéra jest przedmiotem tego pytania, byla podniesiona i rozpatrywana przed
jedynym arbitrem.

50. W tej kwestii przypominam, ze w ramach wspdlpracy pomiedzy Trybunalem a sadami krajowymi,
przewidzianej w art. 267 TFUE, wylacznie do sadu krajowego, przed ktérym postepowanie sie toczy
i ktéry jest zobowigzany w sprawie przed nim zawislej orzec, nalezy dokonanie oceny,
z uwzglednieniem szczegdlnych okolicznosci zawislej przed nim sprawy, czy wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym jest niezbedne do wydania wyroku w postepowaniu przed sadem krajowym,
jak i ocena zasadnosci pytan, z ktérymi zwraca sie on do Trybunatu.

51. Poniewaz zadane przez sady krajowe pytania dotycza wykladni przepisu prawa Unii, Trybunat jest
co do zasady zobowiazany orzec, chyba ze jest oczywiste, iz wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym ma w rzeczywisto$ci na celu skloni¢ Trybunal do orzeczenia w zakresie fikcyjnego
sporu lub wydanie opinii w odniesieniu do ogdlnych lub hipotetycznych pytan, ze wykladnia prawa
Unii, o ktéra sie zwrécono we wniosku, nie ma zadnego zwiazku z rzeczywistoscia lub przedmiotem
sporu, jak réwniez ze Trybunal nie dysponuje informacjami o stanie faktycznym i prawnym, ktére sa
niezbedne do udzielenia uzytecznej odpowiedzi na przedfozone mu pytania®.

26 — Zobacz pkt 84—97 niniejszej opinii.

27 — Podstawa prawna wszystkich trzech rozporzadzen, o ktérych mowa, jest rozporzadzenie Rady nr 19/65/EWG z dnia 2 marca 1965 r.
w sprawie stosowania art. [101] ust. 3 [TFUE] do pewnych kategorii porozumien i praktyk uzgodnionych (Dz.U. 1965, 36, s. 533 — wyd.
spec. w jez. polskim, rozdz. 8, t. 1, s. 11).

28 — Zobacz wyroki cour d’appel de Paris (sadu apelacyjnego w Paryzu) z dnia 18 listopada 2004 r., Thales, RG nr 2002/19606, s. 9; Cour de
cassation (sadu kasacyjnego) (pierwsza izba cywilna) z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie Cytec, nr 06-15.320, Bull. civ. I, nr 162, s. 4.

29 — Zobacz postanowienie EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais (C-240/12, EU:C:2013:173, pkt 12 i przytoczone tam orzecznictwo).
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52. Moim zdaniem nic nie wskazuje na to, by przedstawione pytanie miato charakter hipotetyczny lub
by wykladnia prawa Unii, o ktéra sie zwrdécono we wniosku, nie miala Zzadnego zwiazku
z rzeczywisto$cia lub przedmiotem sporu zawistego przed sadem odsylajacym, ktéry to spér dotyczy
art. 101 TFUE. Poza tym uwazam, ze Trybunal dysponuje informacjami o stanie faktycznym
i prawnym, ktére sa niezbedne do udzielenia uzytecznej odpowiedzi na przedltozone mu pytanie.

53. Zwracam rowniez uwage, jedynie dla informacji, ze Cour de cassation (sad kasacyjny) orzekt
o niedopuszczalnosci wniesionego przez Hoechst i Sanofi-Aventis odwotania od wyroku cour d’appel
de Paris (sadu apelacyjnego w Paryzu) z dnia 23 wrze$nia 2014 r. w sprawie przedstawienia
Trybunalowi niniejszego pytania prejudycjalnego.

54. W konsekwencji uwazam, ze pytanie prejudycjalne jest dopuszczalne i nalezy udzieli¢ na nie
odpowiedzi.

B — Co do istoty

1. W przedmiocie zakresu kontroli wyrokéw zagranicznych sadéw polubownych pod wzgledem
zgodnosci z zasadami europejskiego porzadku publicznego

55. Rzad francuski w swoich uwagach na pi§mie przypomina, ze w pkt 32 wyroku Eco Swiss (C-126/97,
EU:C:1999:269) Trybunal orzekl, iz sprawowana przez sady panstw czlonkowskich kontrola wyrokéw
zagranicznych sadéw polubownych, w ramach ktérej pojawiaja si¢ pytania dotyczace prawa Unii, moze
mie¢ ,szerszy badz wezszy zakres w réoznych przypadkach”, w zaleznosci od zasad przyjetych przez
panstwa czlonkowskie w ramach przystugujacej im autonomii proceduralnej. Na tej podstawie rzad
francuski podnosi, ze zasady prawa francuskiego, zgodnie z ktérymi francuskie sady nie moga
ponownie rozpoznawaé¢ co do istoty wyrokéw zagranicznych sadéw polubownych i sa ograniczone
w ramach skarg o uchylenie wyrokéw zagranicznych sadéw polubownych takich jak ta, ktérej dotyczy
niniejsza sprawa, do poszukiwania ,razacego” naruszenia® miedzynarodowego porzadku publicznego,
sa zgodne z zasada skutecznosci ustanowiong w prawie Unii.

56. Hoechst i Sanofi-Aventis podnosza®, ze o ile w wyroku Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269)
Trybunal orzekl, iz sad krajowy rozpoznajacy skarge o uchylenie zagranicznego sadu polubownego
powinien zgodnie z krajowymi zasadami proceduralnymi uwzgledni¢ taka skarge oparta na naruszeniu
art. 101 TFUE, to omawiane zasady proceduralne prawa francuskiego zakazuja ponownego
rozpoznawania co do istoty wyrokéw zagranicznych sadéw polubownych i ograniczaja zakres tej
kontroli do przypadkéw ,razacego”® naruszenia.

57. Ot6z wedlug spétek Hoechst i Sanofi-Aventis z uwagi na to, ze kwestia ewentualnej niezgodnosci
umowy licencyjnej z art. 101 TFUE byla podnoszona i rozpatrywana przed jedynym arbitrem oraz ze
arbiter oddalil ten zarzut, nie ma mozliwosci udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne bez
ponownego rozpoznania co do istoty sprawy, w ktdrej zapad! trzeci wyrok czesciowy, poniewaz umowa
licencyjna, taka jak ta, ktorej dotyczy spor w niniejszej sprawie, nie moze stanowi¢ ograniczenia ze
wzgledu na cel w rozumieniu art. 101 TFUE, a zatem nie moze stanowi¢ razacego naruszenia
art. 101 TFUE.

30 — Zobacz wyrok Cour de cassation (sadu kasacyjnego) (pierwsza izba cywilna) z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie Cytec, nr 06-15.320, Bull.
civ. I, nr 162, s. 4.

31 — Zobacz pkt 48 i 49 niniejszej opinii.

32 — Zobacz wyrok cour d’appel de Paris (sadu apelacyjnego w Paryzu) z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie Thales, RG nr 2002/19606, s. 9.
Rozstrzygniecie to zostalo potwierdzone wyrokiem Cour de cassation (sadu kasacyjnego) (pierwsza izba cywilna) z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie Cytec, nr 06-15.320, Bull. civ. I, nr 162, s. 4). Obie sprawy dotyczyly naruszenia prawa konkurencji Unii.
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58. Moim zdaniem ograniczenia co do zakresu® kontroli wyrokéw zagranicznych sadéw polubownych,
takie jak te w prawie francuskim, przywolane przez Hoechst i Sanofi-Aventis oraz przez rzad francuski,
to znaczy razacy charakter naruszenia miedzynarodowego porzadku publicznego oraz zakaz kontroli
wyroku zagranicznego sadu polubownego w odniesieniu do takiego naruszenia, w przypadku gdy
zagadnienie dotyczace porzadku publicznego bylo podniesione i rozwazane przed sadem polubownym,
sa sprzeczne z zasada skuteczno$ci prawa Unii.

59. Odwolujac sie do zasad kontroli zgodnos$ci wyrokéw zagranicznych sadéw polubownych z prawem
Unii w $wietle klauzuli porzadku publicznego, ustalonych przez Trybunal w wyroku Eco Swiss
(C-126/97, EU:C:1999:269), ktéry podobnie jak niniejsza sprawa dotyczyl skargi o uchylenie wyroku
zagranicznego sadu polubownego opartej na naruszeniu porzadku publicznego, i potwierdzonych
w wyroku Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316), dotyczacym wniosku o uznanie i stwierdzenie
wykonalnosci wyroku zagranicznego sadu polubownego, ktéry to wniosek zostal zakwestionowany
z uwagi na klauzule porzadku publicznego, nalezy przypomnie¢, ze wedlug Trybunalu sady
polubowne, zwane ,umownymi”** nie s3 sadami panstw cztonkowskich w rozumieniu art. 267 TFUE.
W konsekwencji nie moga one przedstawia¢ pytan prejudycjalnych. Zatem do sadéw panstw
cztonkowskich w rozumieniu art. 267 TFUE, korzystajacych w razie potrzeby z mechanizmu odestania
prejudycjalnego®, nalezy badanie zgodnosci wyrokéw sadéw  polubownych  (krajowych
lub zagranicznych) z prawem Unii, w przypadku skargi o uchylenie wyroku®, wniosku o stwierdzenie
wykonalnosci”, albo w przypadku jakiegokolwiek innego $rodka odwotawczego lub kontrolnego
przewidzianego w obowiazujacym prawie krajowym.

33 — Poniewaz zgodnie z art. 1520 code de procédure civile skarga o uchylenie wyroku skierowana jest przeciwko wyrokom zagranicznych sadéw
polubownych wydanych we Francji, przedmiotem kontroli jest sam wyrok zagranicznego sadu polubownego, a nie zwigzany z nim
instrument prawny zawierajacy klauzule arbitrazows, ktéra dala podstawe do postepowania polubownego, w tym wypadku umowa
licencyjna. Co prawda wyroki zagranicznych sadéw polubownych nie stanowia porozumieri miedzy przedsiebiorstwami w rozumieniu
art. 101 TFUE, lecz sa orzeczeniami zagranicznych sadéw niezwigzanymi z porzadkiem prawnym zadnego parstwa, ale nalezacymi do
miedzynarodowego orzecznictwa arbitrazowego [zob. wyrok Cour de cassation (sadu kasacyjnego) (pierwsza izba cywilna) z dnia 8 lipca
2015 r. w sprawie Ryanair, nr 13-25.846, FR:CCASS:2015:C100797; zob. réwniez podobnie wyrok Cour de cassation (sadu kasacyjnego)
(pierwsza izba cywilna) z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie Hilmarton Ltd, nr 92-15137, Bull. civ. I, nr 104, s. 79; wyrok Cour de cassation
(sadu kasacyjnego) (pierwsza izba cywilna) z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie PT Putrabali Adyamulia, nr 05-18053, Bull. civ. I, nr 250).
Jednakze, jak wynika niezbicie z wyroku Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), wyrok zagranicznego sadu polubownego podlega uchyleniu,
jezeli uznaje on za skuteczne porozumienie miedzy przedsigbiorstwami sprzeczne z art. 101 TFUE, mimo ze sam wyrok nie stanowi
porozumienia miedzy przedsiebiorstwami. Gdyby bylo inaczej, strony moglyby unika¢ stosowania art. 101 TFUE wzgledem porozumien
antykonkurencyjnych, wprowadzajac do nich klauzule arbitrazowe.

34 — Zobacz wyrok Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, pkt 34). Uzywam tego pojecia w celu odréznienia ich od pewnych sadéw polubownych,
co do ktoérych Trybunal orzekl, ze spelniaja okreslone w orzecznictwie kryteria umozliwiajace wystapienie z wnioskiem o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym (zob. wyrok Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754;
postanowienie Merck Canada, C-555/13, EU:C:2014:92). Na podstawie tego orzecznictwa mozna przyjaé, ze sady polubowne rozpoznajace
sprawy na podstawie konwencji o rozstrzyganiu sporéw inwestycyjnych miedzy panstwami i obywatelami innych panstw (CIRDI) moga
przedstawia¢ Trybunalowi pytania prejudycjalne. Zobacz podobnie J. Basedow, EU Law in International Arbitration: Referrals to the
European Court of Justice, Journal of International Arbitration, Vol. 32, 2015, s. 367, s. 376—381. Poniewaz rosnie liczba i waga toczonych
przed sadami polubownymi sporéw inwestycyjnych, w ktérych pojawiaja sie zagadnienia zwigzane ze stosowaniem prawa Unii,
w szczegblnosci w obszarze pomocy panstwa, umozliwienie sadom polubownym przedstawiania pytan prejudycjalnych mogtoby przyczynic¢
sie do prawidtowego i skutecznego stosowania prawa Unii.

35 — Zobacz wyrok Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, pkt 32, 33, 40). Zobacz réwniez podobnie wyrok Hogsta domstolen (sadu najwyzszego,
Szwecja) z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie nr T 5767-13, Systembolaget przeciwko The Absolute Company, pkt 23.

36 — Tak jest w przypadku sadu odsylajacego w niniejszej sprawie, jak réwniez w przypadku sadu niderlandzkiego w sprawie, w ktorej zapadt
wyrok Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269).

37 — Tak jak w przypadku sadu litewskiego w sprawie, w ktorej zapadl wyrok Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316), gdzie chodzilo o ustalenie, czy
sporny wyrok zagranicznego sadu polubownego stanowil ,anti-suit injunction” sprzeczna z porzadkiem publicznym w rozumieniu
art. V ust. 2 lit. b) Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczen arbitrazowych, podpisanej w Nowym Jorku w dniu
10 czerwca 1958 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 330, s. 3).
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60. Innymi stowy, system kontroli wyrokéw zagranicznych sadéw polubownych pod wzgledem
zgodno$ci z prawem materialnym Unii, w $wietle klauzuli porzadku publicznego, sprawowanej badz to
w ramach skargi dotyczacej uznania i stwierdzenia wykonalnosci, badz tez skargi o uchylenie wyroku
sadu polubownego, przewiduje raczej kontrole nastepcza, sprawowana przez sady panstw
cztonkowskich, niz kontrole uprzednia sprawowana przez sady polubowne *.

61. Zadaniem arbitréw w ramach miedzynarodowego arbitrazu handlowego jest bowiem dokonanie
wykladni i prawidlowe zastosowanie zawartej przez strony umowy. Naturalnie moze sie zdarzy¢, ze
wykonujac to zadanie, arbitrzy beda stosowa¢ prawo Unii, jezeli jest ono cze$cia prawa majacego
zastosowanie do umowy (lex contractus) lub prawa regulujacego postepowanie przed sadem
polubownym (lex arbitrii). Jednakze sprawowanie kontroli przestrzegania zasad europejskiego
porzadku publicznego nalezy nie do arbitréw, lecz do sadéw panstw czltonkowskich, badz to w ramach
skargi o uchylenie wyroku, badZz tez w ramach postepowania w sprawie uznania i stwierdzenia
wykonalnosci ™.

62. System ten stanowi wiec przeciwienstwo systemu wzajemnego zaufania wprowadzonego
w szczeg6lnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia
12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych®, ktéry powierza obowiazek czuwania nad przestrzeganiem prawa
Unii, jako prawa materialnego majacego zastosowanie w sporze, w tym zasad europejskiego porzadku
publicznego, sadowi rozpoznajagcemu sprawe co do istoty (co oznacza kontrole uprzednig), a nie
sadowi orzekajacemu w przedmiocie uznania i wykonalnosci (kontrola nastepcza)*'.

63. W oparciu o te zalozenia analizuje obydwa ograniczenia, jakie naklada francuskie prawo.

a) Razacy lub oczywisty charakter naruszenia porzadku publicznego

64. Gdyby kontrola wyroku wydanego przez zagraniczny sad polubowny pod wzgledem zgodnosci
z zasadami europejskiego porzadku publicznego (stanowigcymi juz bardzo ograniczona kategorie zasad
porzadku prawnego Unii) miala ograniczac sie do oczywistych lub razacych naruszen art. 101 TFUE,
kontrola ta bylaby iluzoryczna z uwagi na to, ze porozumienia lub praktyki mogace ogranicza¢ lub
zaklécac konkurencje sa ,czesto ukryte”®, co w wielu przypadkach sprawiatoby, ze korzystanie z praw
przyznanych jednostkom przez prawo konkurencji Unii byloby dla nich niemozliwe (lub nadmiernie
utrudnione).

38 — Oczywiscie istnieje kilka wyjatkéw, takich jak w szczegdlnosci uprzednia kontrola sprawowana przez sad krajowy (panstwowy) miejsca
siedziby sadu polubownego w charakterze sadu wspierajacego przeprowadzenie arbitrazu. Jednakze celem tych wyjatkéw nie jest
zapewnienie poszanowania prawa Unii. Zobacz podobnie sprawe, w ktdrej zapadl wyrok Rich (C-190/89, EU:C:1991:319), ktéra dotyczyla
skiadu sadu polubownego.

39 — Sytuacja moze by¢ odmienna w kontekscie zagranicznych sadéw polubownych rozpoznajacych spory inwestycyjne, w przypadku ktérych
pewne systemy, takie jak system wprowadzony konwencja CIRDI, nie przewiduja dla sadéw panistw czlonkowskich mozliwosci
kontrolowania wyrokéw zagranicznych sadéw polubownych pod wzgledem zgodno$ci z europejskim porzadkiem publicznym (zob. na
przyklad art. 53, 54 tej konwencji). Jednakze w zakresie, w jakim te systemy prawne, takie jak konwencja CIRDI, wiaza panstwa czlonkowskie
z panstwami trzecimi, podlegaja one art. 351 TFUE. Konfliktu miedzy porzadkiem zagranicznych sadéw polubownych a porzadkiem
prawnym Unii mozna byloby unikng¢, gdyby sady polubowne mogly zwraca¢ sie do Trybunalu z pytaniami prejudycjalnymi (zob. przypis
34).

40 — Dz.U. 2012, L 351, s. 1.

41 — Zobacz podobnie pkt 33 wyroku Renault (C-38/98, EU:C:2000:225), w ktérym Trybunal orzekl, ze ,[s]ad panstwa, w ktérym wystapiono
o uznanie, nie moze, bez podwazenia celu konwencji, odméwi¢ uznania orzeczenia pochodzacego od innego umawiajacego sie parstwa,
tylko na tej podstawie, ze jego zdaniem prawo krajowe lub prawo [Unii] zostalo w tym orzeczeniu nieprawidlowo zastosowane. Wrecz
przeciwnie, nalezy uznaé, ze w takich przypadkach system S$rodkéw odwolawczych stosowany w kazdym panstwie czlonkowskim
i uzupelniony mechanizmem odeslania prejudycjalnego przewidzianym w art. [267 TFUE] stanowi dla jednostek wystarczajace
zabezpieczenie”. Nastepnie, w pkt 34 tego wyroku, Trybunal orzekl, ze ,[e]wentualne naruszenie prawa, takie jak to popetnione
w postepowaniu gléwnym, nie stanowi oczywistego naruszenia podstawowej zasady porzadku prawnego parstwa, w ktérym wystapiono
o uznanie”.

42 — Wyrok Courage i Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, pkt 27).
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65. Jak bowiem przyznaja Hoechst i Sanofi-Aventis w pkt 21 uwag na pi$mie, jak réwniez ich biegly
z zakresu prawa w pkt 5 opinii*, tak znacznie ograniczona kontrola w efekcie dotyczytaby wytacznie
»najbardziej oczywistych naruszen [art. 101 TFUE], takich jak porozumienia dotyczace ustalania cen
lub podziatu rynku”. Tym samym ograniczenia ze wzgledu na skutek wymykalyby si¢ zupelnie spod
kontroli sadu orzekajacego w sprawie o uchylenie wyroku, poniewaz stwierdzenie takich ograniczen
wymagaloby badania wyroku sadu polubownego co do istoty w zakresie wiekszym niz minimalny, do
czego sady francuskie nie sa uprawnione.

66. Otéz, nawet jezeli istnieje gradacja naruszen art. 101 TFUE w zaleznosci od stopnia ich
oczywistosci i szkodliwosci, obejmujaca ograniczenia ze wzgledu na cel i ze wzgledu na skutek®,
art. 101 TFUE nie zawiera zadnego postanowienia umozliwiajacego stwierdzenie, ze niektére z tych
ograniczen moglyby by¢ dopuszczalne. Artykul 101 TFUE zakazuje bowiem jednoznacznie
porozumieri miedzy przedsiebiorstwami, ,ktdrych celem lub skutkiem”* jest ograniczenie konkurencji.
Albo wigc mamy do czynienia z naruszeniem art. 101 TFUE, i w takim przypadku porozumienie
miedzy przedsigbiorstwami jest niewazne z mocy prawa, albo naruszenia nie ma.

67. Podobnie nie ma w konsekwencji znaczenia, czy naruszenie zasady porzadku publicznego jest
razace czy nie. Zaden system nie moze zezwala¢ na naruszenia jego najbardziej podstawowych zasad,
stanowigcych czes¢ jego porzadku publicznego, niezaleznie od tego, czy naruszenia te maja charakter
razacy lub oczywisty czy tez nie.

b) Brak mozliwosci kontrolowania wyroku zagranicznego sadu polubownego pod wzgledem naruszenia
porzadku publicznego, w przypadku gdy kwestia ta byla podniesiona i rozwazana przed sadem
polubownym, poniewaz zakladaloby to ponowne rozpatrywanie tej sprawy co do istoty

68. W pkt 36 wyroku Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269) Trybunatl orzek!, ze art. 101 TFUE (dawny
art. 81 WE) stanowi ,przepis podstawowy i niezbedny dla realizacji zadann powierzonych [Unii],
a zwlaszcza dla funkcjonowania rynku wewnetrznego”*.

69. Ponadto w pkt 37 wyroku Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316) Trybunal orzekl, ze zasada
wzajemnego zaufania nie jest wigzaca dla sadéw polubownych®. Wynika z tego, ze sady parnstw
czlonkowskich nie maja obowiazku uwzgledniania odpowiedzi dotyczacych kwestii prawa Unii
udzielonych przez sady polubowne, ktére nie sa sadami panstw czlonkowskich w rozumieniu
art. 267 TFUE.

43 — Profesor Laurence Idot przyznaje, ze jego teza skutkowataby tym, Ze ,poza wyjatkowym przypadkiem wyroku, ktéry nadawatby skuteczno$¢
na przyklad kartelowi, sad panstwowy nie [moéglby] juz, w ramach skargi przeciwko wyrokowi, rozpatrzy¢ kwestii materialnoprawnej
z zakresu prawa konkurencji, jezeli kwestia ta byta podniesiona i rozpatrywana przez sad polubowny”.

44 — Zobacz wyrok CB/Komisja (C-67/13, EU:C:2014:2204, pkt 48-52).

45 — Wyréznienie wlasne.

46 — Trybunal wywiédt ten wniosek z art. 3 lit. g) traktatu WE [obecnie art. 3 ust. 1 lit. b) TFUE]. Jak wyjasnilem w pkt 182 opinii w sprawie
Gazprom (C-536/13, EU:C:2014:2414), ,nie zgadzam si¢ z wykfadnia dokonang w wyrok[u]Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, pkt 36) [...],
zgodnie z ktérg sam fakt, iz okreslona dziedzina nalezy do kompetencji wylacznej lub dzielonej Unii zgodnie z art. 3 TFUE i 4 TFUE,
wystarczy do podniesienia przepisu prawa Unii do rangi normy porzadku publicznego. Gdyby tak bylo, calo$¢ prawa Unii, poczawszy od
karty praw podstawowych do dyrektywy dotyczacej urzadzen ci$nieniowych, miataby range norm porzadku publicznego [...]”. W pkt 177 tej
samej opinii wyjasnilem, przytaczajgc pkt 304 wyroku Kadi i Al Barakaat International Foundation/Rada i Komisja
(C-402/05 P i C-415/05 P, EU:C:2008:461), ze pojecie europejskiego porzadku publicznego moze obejmowac wylacznie ,zasad[y] nalezac|e]
do samych fundamentéw [...] porzadku prawnego [Unii]”, ktore nie mogg by¢ naruszane, poniewaz ,naruszenie [byloby] niedopuszczalne
z punktu widzenia wolnego i demokratycznego panstwa prawa”. Chodzi zatem o ,bezwzglednie obowiazujaca zasade tak podstawowg dla
[...] porzadku prawnego [Unii], ze nie moze ona dozna¢ zadnego odstepstwa w ramach [rozpatrywanej] sprawy” (zob. pkt 100 mojej opinii
w sprawie Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:11). Artykuly 101 TFUE i 102 TFUE sa w tym znaczeniu przepisami
podstawowymi i fundamentalnymi dla funkcjonowania rynku wewnetrznego, bez ktérych funkcjonowanie Unii nie byloby mozliwe i ktérych
naruszenie, razace lub oczywiste, czy tez nie, byloby niemozliwe do zaakceptowania z punktu widzenia porzadku prawnego Unii.

47 — Zobacz takze podobnie pkt 154 mojej opinii w sprawie Gazprom, C-536/13, EU:C:2014:2414.
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70. W konsekwencji, jezeli wiec art. 101 TFUE jest przepisem az tak podstawowym w porzadku
prawnym Unii, to okoliczno$¢, ze strony podniosty i rozwazaly przed sadem polubownym kwestie
niezgodnosci wyroku zagranicznego sadu polubownego z tym przepisem, nie moze by¢ decydujaca,
poniewaz zachowanie stron w toku postepowania przed sadem polubownym mogloby skutkowaé
podwazeniem skutecznosci tego artykutu, skoro sad polubowny co do zasady® nie moze zwrécié sie
do Trybunalu z pytaniem prejudycjalnym, a jego rola nie musi by¢ dokonywanie wykladni
i stosowanie prawa Unii.

71. Z powyzszych wzgledow sprawowana przez sady panstwa czlonkowskiego kontrola wyrokéw
zagranicznych sadéw polubownych na okoliczno$¢ naruszenia zasad europejskiego porzadku
publicznego nie moze by¢ uzalezniona od tego, czy kwestia ta byla podniesiona i rozwazana w toku
postepowania przed sadem polubownym ani by¢ ograniczona przez ustanowiony w prawie krajowym
zakaz badania tego wyroku co do istoty.

72. Innymi slowy, strona lub strony porozumien, ktére moglyby by¢ antykonkurencyjne, nie moga
poprzez dokonanie zapisu na sad polubowny pozbawi¢ tych porozumien kontroli na podstawie
art. 101 TFUE i 102 TFUE.

2. Czy art. 101 ust. 1 TFUE stanowi podstawe do uchylenia wyroku zagranicznego sadu polubownego,
takiego jak sporny wyrok w postepowaniu gléwnym, ktéry uznaje za skuteczna umowe licencyjna
przewidujaca w calym okresie jej obowigzywania obowigzek ponoszenia opfat biezacych, nawet
w przypadku uniewaznienia z moca wsteczna patentu na dana technologie (w tym przypadku patentu
EP 177) lub w sytuacji gdy korzystanie ze spornej technologii nie stanowi naruszenia patentu (w tym
przypadku patentéw US 522 i US 140)?

a) Uwagi wstepne

73. Z lektury trzeciego wyroku cze$ciowego oraz z dokonanej przez jedynego arbitra wykladni umowy
licencyjnej wynika, Ze zobowigzanie spdtki Genentech do uiszczania na rzecz spoétek Hoechst
i Sanofi-Aventis oplat biezacych, obliczanych na podstawie wielko$ci produkcji lekéw
wykorzystujacych technologie wzmacniacza, nie bylo uwarunkowane tym, czy technologia ta jest lub
pozostaje chroniona patentem®.

74. Zgodnie bowiem z trzecim wyrokiem cze$ciowym samo wykorzystywanie tej technologii w okresie
obowiazywania umowy licencyjnej jest wystarczajace, aby powstal obowiazek ponoszenia oplat
biezacych™.

48 — Zobacz wyrok Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C-377/13, EU:C:2014:1754); a takze postanowienie
Merck Canada (C-555/13, EU:C:2014:92). W niniejszej sprawie jedyny arbiter nie jest ,sadem jednego z panstw czlonkowskich”
w rozumieniu tego orzecznictwa, poniewaz jego wlasciwo$¢ nie jest obowiazkowa, lecz wynika z wyboru o charakterze kontraktowym,
swobodnie dokonanego przez strony umowy licencyjnej, ktérej dotycza wyroki sadéw polubownych rozpatrywane w postepowaniu gtéwnym.

49 — W odpowiedziach na pytania na pi$mie przedstawione przez Trybunal Genentech, Hoechst i Sanofi-Aventis, rzad francuski i Komisja stoja
na stanowisku, ze trzeci wyrok czesciowy nie dotyczy patentu EP 177. Komisja stoi na stanowisku, ze znaczenie obydwu patentéw
amerykanskich (patenty US 522 i US 140) dla trzeciego wyroku czesciowego nie jest o wiele wieksze. Komisja uwaza, Ze zgodnie z prawem,
ktéremu podlega umowa licencyjna, czyli prawem niemieckim, wygasniecie lub uniewaznienie patentu bedacego przedmiotem umowy
licencyjnej nie ma wplywu na obowigzek ponoszenia oplat, dodajac, ze prawo niemieckie umozliwia udzielanie licencji nawet na technologie,
ktéra nie zostala opatentowana lub ktora nie posiada zdolnosci patentowej. Hoechst i Sanofi-Aventis podkreslaja okolicznosé, ze z trzeciego
wyroku czesciowego wynika niezbicie, iz jedyny arbiter nakazal spdélce Genentech zaplate oplat naleznych na rzecz Sanofi wylacznie na tej
podstawie, ze spotka Genentech na potrzeby produkcji Rituxanu w Stanach Zjednoczonych wykorzystywala wzmacniacz bedacy
przedmiotem umowy licencyjnej.

50 — Jest bezsporne, ze zdaniem amerykarnskich sadéw patenty US 522 i US 140 nie zostaly naruszone. Jedyny arbiter stwierdzil ponadto
w pkt 322-330 trzeciego wyroku cze$ciowego, ze wzmacniacz byt wykorzystywany w produkgji Rituxanu miedzy dniem 15 grudnia 1998 r.
a dniem 27 pazdziernika 2008 r. Zobacz pkt 16 niniejszej opinii.
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75. W tym wzgledzie nie jest zadaniem Trybunalu ponowne badanie lub kwestionowanie okolicznosci
ustalonych przez jedynego arbitra i dokonanej przez niego na podstawie prawa niemieckiego wykladni
umowy licencyjnej, w mysl ktérej umowa licencyjna naklada obowiazek ponoszenia oplat niezaleznie
od uniewaznienia lub braku naruszenia jednego lub kilku patentéw.

76. Nastepnie sad odsylajacy zwraca si¢ do Trybunatu wylacznie o dokonanie wykladni art. 101 TFUE,
co sprawia, ze bezprzedmiotowe jest odwolywanie sie przez spdétke Genentech do wyroku Huawei
Technologies (C-170/13, EU:C:2015:477) oraz do pewnych fragmentéw opinii®, ktéra przedstawitem
w tej sprawie, ktora dotyczyta wyltacznie wykladni art. 102 TFUE.

b) Argumentacja stron

77. Wedlug spétki Genentech nalozony trzecim wyrokiem cze$ciowym obowiazek zaptaty spornych
oplat biezacych, w sytuacji gdy patent zostal uniewazniony lub gdy korzystanie z wynalazku nie
stanowi naruszenia patentu, na ktéry zostala udzielona licencja, ma znaczacy wplyw nie tylko na
wymiane handlowa miedzy panstwami czlonkowskimi, lecz stanowi réwniez ograniczenie konkurencji
zaréwno ze wzgledu na cel, jak i ze wzgledu na skutek.

78. Jezeli chodzi o wymiane handlowa miedzy panstwami czlonkowskimi, Genentech podnosi, ze
Komisja w dniu 2 czerwca 1998 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (EWG) nr 2309/93 z dnia
22 lipca 1993 r. ustanawiajacego wspdlnotowe procedury wydawania pozwolen dla produktéw
leczniczych stosowanych u ludzi i do celéw weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiajacego
Europejska Agencje ds. Oceny Produktéw Leczniczych®, wydata pozwolenie na wprowadzenie do
obrotu MabThery® uprawniajace do sprzedazy w calej Unii Europejskiej. Wedlug spotki Genentech
w istotnym okresie (od 1998 r. do 2008 r.) spdtka ta wytwarzala ,rituximab” w celu sprzedazy
w réznych panstwach czlonkowskich, to znaczy gtéwnie w Republice Federalnej Niemiec, Krélestwie
Hiszpanii, Republice Francuskiej, Republice Wtoskiej, jak tez Zjednoczonym Krélestwie Wielkiej
Brytanii i Irlandii Péinocnej. Genentech zwraca uwage, ze oplaty zasadzone przez jedynego arbitra
zostaly wyliczone na podstawie $wiatowej sprzedazy netto produktéw gotowych w okresie od 1998 r.
do 2008 r. oraz ze z uwagi na duza wielko$¢ sprzedazy w Unii Europejskiej w istotnym okresie
ograniczenie konkurencji wynikajace z optat nalozonych przez jedynego arbitra wywiera bezpo$redni
wplyw na wymiane handlowa miedzy panstwami cztonkowskimi.

79. Spétka Genentech wyjasnia réwniez, ze znajduje si¢ w niekorzystnej sytuacji pod wzgledem
konkurencyjnosci na rynku, poniewaz jest zmuszona placi¢ za korzystanie z technologii, z ktdrej
pozostali konkurenci moga korzysta¢ swobodnie i nieodplatnie.

80. Ponadto, zdaniem spdtki Genentech, Hoechst i Sanofi-Aventis uzyskaly wynagrodzenie
i bezpodstawnie sie wzbogacily, pobierajac® oplaty biezace od odkry¢ naukowych i technologii, do
ktérych nie wniosly zadnego wkladu. Genentech uwaza, ze sporne w postepowaniu gtéwnym wyroki
zagranicznych sadéw polubownych pozwolily spétkom Hoechst i Sanofi-Aventis ,opodatkowac¢” ich
konkurentéw i nalozyé, naruszajac prawo Unii dotyczace konkurencji, obcigzenia finansowe na
przemyst farmaceutyczny w ogdlnosci, a w szczegdélnosci na Genentech i jej spoétki zalezne,
prowadzace dzialalnos$¢ zar6wno w Europie, jak i na calym swiecie.

51 — C-170/13, EU:C:2014:2391.
52 — Dz.U. 1993, L 214, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 13, t. 12, s. 151.

53 — Postanowieniem z dnia 3 pazdziernika 2013 r. cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) nadal klauzule wykonalnosci trzeciemu
wyrokowi cze$ciowemu, wyrokowi ostatecznemu i uzupelnieniu. Obowigzki zasadzone tymi orzeczeniami zostaly wiec wykonane.
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81. W odniesieniu do konkurencji jako takiej Genentech zwraca uwage na fakt, ze Sanofi-Aventis jest
druga pod wzgledem wielkos$ci grupa farmaceutyczna w Europie, jezeli chodzi o przychdéd ze
sprzedazy lekéw wydawanych na recepte, prowadzaca dzialalno$¢ w zakresie badan naukowych
i rozwoju, jak réwniez w zakresie produkcji lekéw w kilku obszarach terapeutycznych. Genentech
dodaje, ze Sanofi-Aventis jest jednym z gléwnych konkurentéw Roche (ktéra aktualnie posiada 100%
kapitatu zakladowego spétki Genentech) w sektorze przemystu farmaceutycznego ukierunkowanego na
badania naukowe.

82. Hoechst i Sanofi-Aventis twierdza natomiast, ze kwestionowane przez spotke Genentech wyroki
sadéw polubownych maja jedynie bardzo niewielki zwigzek z Unia.

83. Spdlki te podnosza réwniez, ze nalezne od sp6tki Genentech oplaty nie maja Zrédta w jakimkolwiek
patencie europejskim oraz ze zakwestionowane wyroki zagranicznych sadéw polubownych nie maja
najmniejszego wplywu na wielko$¢ sprzedazy realizowanej przez Genentech. Dodaja one réwniez, ze
jedyny arbiter orzekal wylacznie w sprawie ustalenia, czy spétka Genentech byla kontraktowo
obowigzana do uiszczenia oplat przewidzianych w umowie licencyjnej, oraz ze oplaty zasadzone na
rzecz spolek Hoechst i Sanofi-Aventis w wyroku ostatecznym zostaly wyliczone na podstawie
wielko$ci sprzedazy $wiatowej Rituxanu®, z ktérej zaledwie 17% dotyczy Unii, co w przyblizeniu
odpowiada kwocie 18 mln EUR w spornym okresie od 1998 r. do 2008 r.

¢) Ocena

84. Jezeli chodzi o ocene wptywu na wymiane handlowa miedzy panstwami czlonkowskimi, przylaczam
sie do uwag Komisji zawartych w jej odpowiedziach na pytania na piSmie przedstawione przez
Trybunal, ze zadaniem sadu odsylajacego bedzie zbadanie, czy majac na wzgledzie charakterystyke
danego rynku, istnieje dostateczne prawdopodobienstwo, iz obowiazek uiszczania oplat, w nastepstwie
wyroku ostatecznego i zgodnie z umowa licencyjng, wywiera bezposredni lub posredni, rzeczywisty lub
potencjalny wplyw na wymiane handlowa miedzy panstwami czlonkowskimi, oraz ze wplyw ten nie jest
nieznaczny >,

85. Co sie tyczy ograniczenia konkurencji, nie chodzi tu o ustalenie, czy spétka Genentech, w wyniku
dokonanej przez jedynego arbitra wykladni umowy licencyjnej, zostala postawiona w niekorzystnej
sytuacji handlowej lub czy dokonujac (jednoznacznej) oceny z perspektywy czasu, przedsigbiorstwo to
nie zawarloby takiej umowy™. Artykut 101 TFUE nie ma na celu uregulowania w cato$ciowy sposéb
relacji handlowych miedzy przedsiebiorstwami, lecz ogranicza sie do =zakazania takich typow
porozumien miedzy przedsiebiorstwami, ktére moga wywrze¢ wplyw na wymiane handlowa miedzy
panstwami czltonkowskimi i ktérych celem lub skutkiem jest zapobiezenie, ograniczenie lub zakl6cenie
konkurencji na rynku wewnetrznym.

54 — Zdaniem Komisji pewne okoliczno$ci wskazuja, ze obowigzek ponoszenia spornych oplat moze mie¢ taki wplyw. ,Po pierwsze, zasieg
geograficzny umowy licencyjnej jest $wiatowy, a wiec obejmuje cale terytorium Unii Europejskiej [...]. Po drugie, umowa licencyjna dotyczy
technologii, ktéra zdaniem [jedynego] arbitra, byla wykorzystywana do produkeji rituximabu, substancji czynnej leku MabThera
sprzedawanego w Unii. Po trzecie, MabThera jest objeta pozwoleniem na wprowadzenie do obrotu [...] zgodnie z art. 3 [rozporzadzenia
(EWG) nr 2309/93]. Po czwarte, jak si¢ wydaje, spétka Genentech sprzedawata MabThere co najmniej w Niemczech, Francji i Wloszech. Po
piate, jak sie wydaje Sanofi i [spétka Genentech, ktéra nalezy obecnie do grupy Roche] sa znaczacymi konkurentami w branzy
farmaceutycznych badan naukowych, a w szczegdélnoéci potencjalnymi konkurentami, jezeli chodzi o zakres dzialania Rituxanu
(i MabThery). Po széste, obowiazek uiszczania oplat moze obciaza¢ koszty produkcji ponoszone przez Genentech i skutkowaé
ograniczeniem konkurencji na istniejacych rynkach produktowych i technologicznych, w szczegélnosci w zakresie dziatania MabThery. Po
si6dme, wydaje sie, ze Rituxan i MabThera generuja obr6t w wysokosci ponad miliarda EUR, co pozwala uznaé je za leki typu
»blockbuster«”.

55 — Jak zauwazyly Hoechst i Sanofi-Aventis w odpowiedziach na pytania na pi$mie skierowane przez Trybunal, ,sama okoliczno$¢, ze ponoszenie
oplat naleznych na podstawie umowy licencyjnej moze ewentualnie stanowi¢ obcigzenie finansowe dla licencjobiorcy, w tym wypadku dla
spolki Genentech, nie jest wystarczajacy, aby zakwalifikowa¢ go jako ograniczenie konkurencji. Tego rodzaju obcigzenie ilustruje po prostu
handlowy charakter umowy licencyjnej, ktéra zostala zawarta z cala znajomoscia stanu rzeczy, przez przedsigbiorstwa handlowe
o réwnorzednej pozycji i doskonale $wiadome i ktdra tak jak kazda inna umowa handlowa, moze okaza¢ si¢ mniej korzystna pod wzgledem
handlowym niz poczatkowo sadzila jedna ze stron”.
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86. Poza tym Trybunal w wyroku Ottung (320/87, EU:C:1989:195) zbadal w $wietle prawa konkurencji
zobowigzanie umowne, w my$l ktérego uprawniony z tytutu licencji na opatentowany wynalazek mial
obowiazek uiszczania oplaty bez ograniczen w czasie, a wigc nawet po wygasnieciu patentu.

87. W pkt 11 i 12 tego wyroku Trybunal orzekt:

»,Nie mozna wykluczy¢, ze postanowienie umowy licencyjnej, nakladajace obowigzek uiszczania oplaty,
moze mie¢ inng podstawe niz patent. Postanowienie takie moze bowiem wynika¢ raczej z oceny
0 charakterze handlowym odnoszacej si¢ do wartosci, jaka reprezentuja mozliwoséci korzystania
przyznane na podstawie umowy licencyjnej. [...]

W przypadku gdy zobowiazanie do uiszczania oplat zostalo zaciggniete na czas nieoznaczony, przez co
istnieje podstawa, aby nadal wigzalo dluznika po uplywie czasu trwania danego patentu, powstaje
pytanie, czy z uwagi na kontekst gospodarczy i prawny umowy licencyjnej zobowiazanie do dalszego
uiszczania oplaty moze stanowi¢ ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. [101] ust. 17,

88. Zdaniem Trybunatu takie zobowiazanie moze stanowi¢ naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE, w sytuacji
gdy umowa badz nie daje licencjobiorcy prawa do jej rozwiazania z zachowaniem rozsadnego okresu
wypowiedzenia, badz tez prébuje ograniczy¢ swobode dziatania licencjobiorcy po jej rozwigzaniu®.

89. Mimo ze wyrok ten zapadl w kontekscie gospodarczym i prawnym, ktdéry réznit sie nieco od
kontekstu sprawy w postepowaniu gléwnym®™, uwazam, ze orzecznictwo to moze by¢ odniesione
w drodze analogii do niniejszej sprawy.

90. Trzeci wyrok czesciowy potwierdza fakt, ze podstawa dla zobowiazania spdtki Genentech do
uiszczania oplat nie bylo korzystanie z technologii chronionej waznymi patentami, lecz wylacznie
sporna umowa licencji*. Z wykladni umowy licencyjnej przyjetej przez jedynego arbitra na podstawie
prawa niemieckiego wynika niezbicie, ze celem handlowym tej umowy bylo umozliwienie spétce
Genentech wykorzystywania wzmacniacza bez narazania si¢ na spory dotyczace patentu. Poniewaz
spolka Genentech, w przeciwienstwie do innych uzytkownikéw wzmacniacza, ktérzy nie zawarli takiej
umowy ze spotkami Hoechst i Sanofi-Aventis, rzeczywiscie skorzystala z tego ,tymczasowego
rozejmu”*® w okresie obowiazywania umowy licencyjnej, optaty za korzystanie ze wzmacniacza nalezne
od sp6tki Genentech na podstawie tej umowy nie podlegaly zwrotowi mimo braku naruszenia patentéw
lub mimo ich uniewaznienia.

56 — Wyrdznienie wlasne.

57 — Zobacz wyrok Ottung (320/87, EU:C:1989:195, pkt 13). Genentech uwaza, ze Komisja w decyzji z dnia 2 grudnia 1975 r. dotyczacej
procedury stosowania art. [101 TFUE] (sprawa 1V/26.949 — AOIP/Beyrard) (Dz.U. 1976, L 6, s. 8), ,stwierdzila, ze ograniczenie konkurencji
zachodzi wéwczas, gdy postanowienie umowy licencyjnej dotyczacej patentu »przewiduje obowiazek zaplaty oplat na rzecz licencjodawcy,
mimo ze jego patenty nie sa wykorzystywane«. Zdaniem Komisji [...] takie postanowienie w umowie licencyjnej »jest réwniez niezgodne
z art. [101] ust. 1, podobnie jak obowiazek uiszczania oplat po wygasnieciu patentu«” (wyrdznienie wlasne). Uwagi sp6lki Genentech
odnosza si¢ do postanowienia umowy, ktére naklada na licencjobiorce obowigzek uiszczania oplat, gdy wytwarza on produkty objete
umowy, nie korzystajac z patentéw licencjodawcy. W decyzji tej Komisja stwierdzila, Ze takie postanowienie umowy skutkuje ograniczeniem
konkurencji, poniewaz przewiduje uiszczanie oplat na rzecz licencjodawcy, mimo ze jego patenty nie s wykorzystywane. Komisja uznata
w tym wzgledzie, ze postanowienie to, podobnie jak postanowienie, ktére przewidywalo obowigzek uiszczania oplat po wygasnieciu patentu,
bylo niezgodne z art. 101 ust. 1 TFUE. Nalezy zauwazy¢, ze Komisja, podobnie jak Trybunal w pkt 13 wyroku Ottung (320/87,
EU:C:1989:195), podkredlifa, ze ,obowiazek uiszczania optat po wygasnieciu patentu [...] stanowi [...] naruszenie art. [101], poniewaz umowa
nie daje licencjobiorcy mozliwosci wypowiedzenia umowy” (wyréznienie wlasne).

58 — Niniejsza sprawa dotyczy uniewaznienia lub braku naruszenia patentéw, podczas gdy sprawa, w ktérej zapadl wyrok Ottung (320/87,
EU:C:1989:195), dotyczyla wygasniecia patentéw.

59 — Hoechst i Sanofi-Aventis podnosza, ze prawa krajowe réznych panstw czlonkowskich przewiduja, iz w przypadku uniewaznienia patentu
licencjobiorca ma prawo zaprzesta¢ uiszczania oplat na przyszlosé, ale nie moze zada¢ zwrotu oplat juz uiszczonych.

60 — Zobacz pkt 315 trzeciego wyroku czesciowego.
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91. Ponadto obowiazek uiszczania optat dotyczyl tylko okresu obowigzywania umowy licencyjnej, przy
czym spotka Genentech mogla swobodnie ja rozwiazaé z zachowaniem bardzo krétkiego okresu
wypowiedzenia wynoszacego dwa miesiace®. Po rozwigzaniu umowy licencyjnej spotka Genentech
znajdowala sie zatem w takiej samej sytuacji jak wszyscy inni uzytkownicy spornego wzmacniacza®.

92. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage, ze swoboda dzialania spétki Genentech w okresie po rozwigzaniu
umowy licencyjnej nie byla w zaden spos6b ograniczona oraz ze spélka ta nie byla zwiazana klauzula
zakazujaca jej kwestionowania waznosci lub zarzutu naruszenia spornych patentéw. Zreszta po
rozwigzaniu umowy licencyjnej wystapita ona do United States District Court for the Northern
District of California o uniewaznienie patentow.

93. Genentech uwaza jednakze, ze 2z wyroku Windsurfing International/Komisja (193/83,
EU:C:1986:75) wynika, iz naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE jest dowiedzione, w przypadku gdy
uprawniony z tytulu licencji na opatentowany wynalazek ma obowiazek uiszczania optat obliczanych
na podstawie ceny sprzedazy netto produktu, ktéry nie jest objety ochrona patentowa.

94. W wyroku tym Trybunal orzekl, ze zasadniczo taki system obliczania optat na podstawie ceny
sprzedazy netto kompletnej deski windsurfingowej moze ogranicza¢ konkurencje w zakresie kadlubéw,
ktére nie byly objete ochrona patentowa®. W tym wzgledzie Trybunal w pkt 65 tego wyroku zwrécit
uwage, ze istnieje popyt zaréwno na sam takielunek, jak i na same kadluby.

95. Jednakze w tym wyroku uprawniony z patentu przy pomocy spornego postanowienia umownego,
z naruszeniem art. 101 ust. 1 lit. e) TFUE, uzaleznial zawarcie umowy od przyjecia przez partnera
zobowigzain dodatkowych®, ktére ze wzgledu na ich charakter lub zwyczaje handlowe nie mialy
zwiazku z przedmiotem tej umowy. Natomiast w sprawie w postepowaniu gtéwnym nic nie wskazuje
na to, aby wykonanie trzeciego wyroku czesciowego mialo skutkowa¢ nalozeniem na spétke Genentech
obowiazkéw, ktére ze wzgledu na ich charakter lub zwyczaje handlowe nie mialy zwiazku
z przedmiotem umowy licencyjne;j.

96. Zdaniem jedynego arbitra celem handlowym umowy licencyjnej bylo bowiem unikniecie sporéw
dotyczacych patentéw, przez co obliczanie optat bylo calkowicie niezalezne od istnienia waznego
patentu w odniesieniu do gotowego produktu.

97. W konsekwencji uwazam, ze art. 101 TFUE nie sprzeciwia si¢ temu, aby uzna¢ za skuteczna
umowe licencyjng, ktéra w przypadku uniewaznienia lub braku naruszenia patentéw chroniacych
technologie naklada na licencjobiorce obowiazek ponoszenia optat za samo korzystanie z uprawnien
zwigzanych z patentami, ktérych dotyczy licencja, gdy celem handlowym tej umowy jest umozliwienie
licencjobiorcy korzystania z danej technologii bez narazania si¢ na spory dotyczace patentu oraz gdy
licencjobiorca moze rozwigza¢ umowe licencyjna z zachowaniem rozsadnego okresu wypowiedzenia,
nawet w przypadku uniewaznienia lub braku naruszenia patentéw.

61 — W sprawie, w ktdrej zapadl wyrok Ottung (320/87, EU:C:1989:195), wypowiedzenie wynosilo szes¢ miesiecy, ze skutkiem na dzien
1 pazdziernika kazdego roku.

62 — Natomiast, jak zauwazyla w swoich uwagach Komisja, ,obowiazek dalszego ponoszenia oplat bez mozliwosci rozwiazania umowy
z zachowaniem rozsadnego okresu wypowiedzenia stanowilby obcigzenie kosztéw produkcji ponoszonych przez licencjobiorce niemajace
gospodarczego uzasadnienia i skutkowalby ograniczeniem konkurencji na istniejacych rynkach produktowych i technologicznych oraz
zniecheceniem licencjobiorcy do inwestowania w rozwdj i ulepszanie technologii”.

63 — Zobacz wyrok Windsurfing International/Komisja (193/83, EU:C:1986:75, pkt 67).

64 — Sporne postanowienie umowy licencyjnej nakladato na licencjobiorcéw obowiazek uiszczania oplat za takielunek deski windsurfingowej
produkowany wedlug patentu chroniacego sam takielunek, obliczanych na podstawie ceny sprzedazy kompletnej deski windsurfingowej
sktadajacej sie z takielunku i kadluba, ktéry nie byl objety ochrona patentowa.
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3. W przedmiocie zastosowania rozporzadzen w sprawie wylaczenn grupowych dotyczacych transferu
technologii

98. Genentech, Hoechst, Sanofi-Aventis, rzad niderlandzki i Komisja zlozyly uwagi dotyczace
stosowania przepisow rozporzadzenia Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie
stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumien
o transferze technologii®.

99. Natomiast rzad francuski stoi na stanowisku, ze ze wzgledu na to, iz przedstawione pytanie dotyczy
wykonywania umowy licencyjnej w okresie od dnia 15 grudnia 1998 r. do dnia 27 pazdziernika 2008 r.,
do spornego okresu nalezaloby stosowal rozporzadzenie Komisji (WE) nr 240/96 z dnia 31 stycznia
1996 r. w sprawie stosowania art. [101] ust. 3 [TFUE] do niektérych kategorii porozumien o transferze
technologii®® oraz rozporzadzenie nr 772/2004.

100. Moim zdaniem badanie mozliwosci stosowania tych trzech rozporzadzen, zwanych
»rozporzadzeniami w sprawie wylaczen grupowych”, nie ma w niniejszej sprawie uzasadnienia.

101. Pomijajac okoliczno$¢, ze Trybunal nie dysponuje wystarczajacymi informacjami, aby
przeprowadzi¢ taka analize, bylaby ona zbyteczna, poniewaz moim zdaniem zgodnie z wyrokiem
Ottung (320/87, EU:C:1989:195) art. 101 ust. 1 i ust. 2 TFUE nie wymaga uchylenia trzeciego wyroku
cze$ciowego. Zwracam uwage, ze te rozporzadzenia w sprawie wylaczen grupowych stosuja art. 101
ust. 3 TFUE? do kategorii porozumieni o transferze technologii, w ktérych uczestnicza wytacznie dwa
przedsiebiorstwa, oraz do zwigzanych z nimi uzgodnionych praktyk, ktére sg objete zakresem
stosowania art. 101 ust. 1 TFUE.

102. Tytulem uzupelnienia dodam, ze uwagi spétki Genentech, zgodnie z ktérymi nalozony na te
spotke na mocy trzeciego wyroku czesciowego obowiazek uiszczenia optat na podstawie calosci
sprzedazy MabThery® mialby stanowi¢ podstawowe ograniczenie w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) i d)
rozporzadzenia nr 316/2014, nie zastuguja na uwzglednienie.

103. Z akt postepowania przed Trybunalem nie wynika bowiem, ze celem lub skutkiem umowy
licencyjnej i trzeciego wyroku czesciowego jest ograniczenie zdolno$ci sp6iki Genentech do ustalania
cen przy sprzedazy produktéw osobom trzecim® albo zdolnosci tej spétki do ,korzystania z [jej]
wiasnych praw do technologii” lub do ,prowadzenia prac badawczo-rozwojowych”®.

VI — Wnioski

104. W zwiazku z powyzszym proponuje, aby Trybunal udzielil nastepujacej odpowiedzi na pytania
prejudycjalne zadane przez cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu):

W przypadku uniewaznienia patentéw chronigcych technologie lub braku ich naruszenia art. 101 TFUE
nie wymaga uchylenia wyroku zagranicznego sadu polubownego uznajacego za skuteczna umowe
licencyjng, ktéra naklada na licencjobiorce obowigzek ponoszenia oplat za samo korzystanie
z uprawnien zwiazanych z patentami objetymi umowa licencyjng, jezeli celem handlowym tej umowy
jest umozliwienie licencjobiorcy korzystania z danej technologii bez narazania sie na spory dotyczace

65 — Dz.U. 2014, L 93, s. 17.

66 — Dz.U. 1996, L 31, s. 2.

67 — Podstawg prawna wszystkich trzech omawianych rozporzadzen jest rozporzadzenie nr 19/65.

68 — Zobacz art. 4 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 316/2014. Zobacz podobnie art. 101 ust. 1 lit. a) TFUE.
69 — Zobacz art. 4 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 316/2014. Zobacz podobnie art. 101 ust. 1 lit. b) TFUE.
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patentu, o ile licencjobiorca moze rozwiaza¢ umowe licencyjna z zachowaniem rozsadnego okresu
wypowiedzenia, moze kwestionowa¢ wazno$¢ patentéw lub zarzut ich naruszenia oraz zachowuje
swobode dzialania po rozwiazaniu umowy.
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