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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 7 lipca 2016 r.*
Odestanie prejudycjalne — Konkurencja — Artykul 101 TFUE — Umowa licencji niewytacznej —
Patent — Brak naruszenia — Obowiazek uiszczenia oplaty
W sprawie C-567/14
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu, Francja) postanowieniem
z dnia 23 wrzesnia 2014 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 9 grudnia 2014 r., w postepowaniu:
Genentech Inc.
przeciwko
Hoechst GmbH,
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, A. Arabadjiev, ].C. Bonichot, C.G. Fernlund
(sprawozdawca) i E. Regan, sedziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: V. Tourres, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 stycznia 2016 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Genentech Inc. przez E. Kleimana, S. Saleh, Ch. Ritza, L. De Marie, E. Gaillarda,
J. Philippe’a, avocats, a takze przez P. Chrocziela oraz T. Liibbiga, Rechtsanwilte,

— w imieniu Hoechst GmbH oraz Sanofi-Aventis Deutschland GmbH przez A. Wachsmann, A. van
Hooft, M. Barbier, A. Fisselier oraz T. Elkinsa, avocats,

— w imieniu rzadu francuskiego przez D. Colasa, D. Segoina oraz J. Bousin, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu hiszpanskiego przez A. Rubia Gonzileza, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

* Jezyk postepowania: francuski.
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— w imieniu rzadu niderlandzkiego przez M. Bulterman oraz M. de Ree, dzialajagce w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez A. Dawesa, B. Mongina oraz F. Castille Contreras,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok
Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 101 TFUE.

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu miedzy Genentech Inc. a Hoechst GmbH i Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH w przedmiocie uchylenia wyroku sadu polubownego w sprawie wykonania umowy
licencyjnej dotyczacej praw wywodzacych sie z patentéw.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

W dniu 6 sierpnia 1992 r. Behringwerke AG zawarla z Genentechiem umowe w sprawie niewylacznej
ogblnoswiatowej licencji (zwana dalej ,umowa licencyjna”) na korzystanie ze wzmacniacza
cytomegalowirusa ludzkiego (zwanego dalej ,wzmacniaczem CMVH”). Technologia ta byla
przedmiotem patentu europejskiego nr EP 0173 177 53, udzielonego w dniu 22 kwietnia 1992 r.
i uniewaznionego w dniu 12 stycznia 1999 r., jak réwniez dwoéch patentow US 522 i US 140,
udzielonych w Stanach Zjednoczonych, odpowiednio, w dniach 15 grudnia 1998 r. i 17 kwietnia
2001 r.

Genentech wykorzystal wzmacniacz CMVH w celu ulatwienia transkrypcji sekwencji kwasu
dezoksyrybonukleinowego (DNA) niezbednej do produkcji biologicznego produktu leczniczego,
ktérego substancja czynnag jest rituximab. Ten produkt leczniczy zostal wprowadzony do obrotu przez
Genentech w Stanach Zjednoczonych pod nazwa handlowa Rituxan, a w Unii Europejskiej pod nazwa
handlowa MabThera.

Umowa licencyjna podlegala prawu niemieckiemu.

Z art. 3.1 tej umowy licencyjnej wynika, ze Genentech, w zamian za prawo do korzystania ze
wzmacniacza CMVH, zobowiazal sie do uiszczenia:

— jednorazowej oplaty w wysokosci 20 000 marek niemieckich (DEM) (okoto 10225 EUR);
— stalej optaty rocznej w wysokosci 20 000 (DEM);

— oplaty biezacej réwnej 0,5% kwoty sprzedazy netto produktéw gotowych przez licencjobiorce oraz
spolki powiazane i sublicencjobiorcéw.

Umowa licencyjna definiuje ,produkty gotowe” jako ,towary mogace by¢ przedmiotem negocjacji
handlowych, zawierajace produkt objety licencja, sprzedawane w formie umozliwiajacej ich podawanie
pacjentom w celach leczniczych lub wykorzystywanie w ramach procedury diagnostycznej, ktére nie
wiaza sie¢ z nadaniem nowej postaci, przetworzeniem, przepakowaniem, zmiana etykietowania przed
ich wykorzystaniem ani nie sa wprowadzane do obrotu w takim celu”. Jesli chodzi o pojecie
»produktow objetych licencja”, zostalo ono zdefiniowane w tej umowie jako ,materialy (w tym
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organizmy), ktérych produkcja, wykorzystanie lub sprzedaz naruszalyby, w braku niniejszej umowy,
jedno z niewygasltych zastrzezen patentowych bedacych skladnikiem praw zwiazanych z patentami
objetymi licencja lub wieksza liczbe tych zastrzezen”.

Genentech uiscil oplate jednorazowa i oplate roczng, lecz nigdy nie uiscil optaty biezacej na rzecz
Hoechstu, spéiki bedacej nastepca prawnym Behringwerke.

W dniu 30 czerwca 2008 r. Sanofi-Aventis Deutschland, spétka zalezna Hoechstu, zwrdcila sie do
Genentechu z pytaniami dotyczacymi produktéw gotowych, ktére ta druga spétka wprowadzata do
obrotu bez uiszczenia oplaty biezacej.

W dniu 27 sierpnia 2008 r. Genentech przekazal spéice Sanofi-Aventis Deutschland decyzje dotyczace
rozwigzania umowy licencyjnej z dniem 28 pazdziernika 2008 r.

W dniu 24 pazdziernika 2008 r. Hoechst, uznawszy, ze Genentech wykorzystal wzmacniacz CMVH bez
uiszczania oplaty biezacej, wszczal przeciwko tej spélce postepowanie przed sadem polubownym na
podstawie klauzuli arbitrazowej zawartej w art. 11 umowy licencyjnej.

W dniu 27 pazdziernika 2008 r. spétka Sanofi-Aventis Deutschland zlozyla przeciwko Genentechowi
i spotce Biogen Idec Inc do United States District Court for the Eastern District of Texas (federalnego
sadu okregu wschodniego stanu Teksas, Stany Zjednoczone) powo6dztwo o naruszenie patentéw
objetych licencja. W tym samym dniu Genetech i Biogen Idec wniosty do United States District Court
for the Northern District of California (federalnego sadu okregu poéinocnego Kalifornii, Stany
Zjednoczone) o uniewaznienie tych patentéw. Obie te sprawy zostaly polaczone do wspdlnego
rozpoznania przed tym drugim sadem, ktéry orzeczeniem z dnia 11 marca 2011 r. oddalit
przedstawione zadania.

Wyrokiem z dnia 22 marca 2012 r. United States Court of Appeals for the Federal Circuit (sad
apelacyjny Stanéw Zjednoczonych dla okregu federalnego, Stany Zjednoczone) oddalit odwolanie spétki
Sanofi-Aventis Deutschland od tego orzeczenia.

W trzecim wyroku cze$ciowym, wydanym w dniu 5 wrze$nia 2012 r. (zwanym dalej ,trzecim wyrokiem
cze$ciowym”), jedyny arbiter uznal, ze na Genentechu spoczywa odpowiedzialno$¢ uiszczenia na rzecz
Hoechstu optaty biezace;j.

W dniu 10 grudnia 2012 r. Genentech wniést do cour d’appel de Paris (sadu apelacyjnego w Paryzu,
Francja) skarge o uchylenie trzeciego wyroku czesciowego.

W dniu 25 lutego 2013 r. jedyny arbiter wydal wyrok ostateczny oraz czwarty wyrok cze$ciowy
w przedmiocie wysokosci naleznych oplat oraz kosztéw, na mocy ktérego Genentechowi nakazano
zaplate na rzecz Hoechstu, poza kosztami postgpowania przed sadem polubownym oraz kosztami
zastepstwa procesowego, kwote 108 322 850 EUR tytulem odszkodowania wraz z odsetkami zwyktymi.
Ten ostateczny wyrok zostal uzupelniony w dniu 22 maja 2013 r.

Postanowieniem z dnia 3 pazdziernika 2013 r. cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) nadal
trzeciemu wyrokowi czesciowemu klauzule wykonalno$ci i odmoéwil potaczenia do wspdlnego
rozpoznania skarg wniesionych przez Genentech o uchylenie trzeciego wyroku czesciowego, a takze
wyroku ostatecznego z dnia 25 lutego 2013 r. i uzupelnienia do tego wyroku wydanego w dniu
22 maja 2013 r.

W ramach postepowania w sprawie uchylenia trzeciego wyroku cze$ciowego sad odsylajacy powzigl
watpliwos$¢ co do zgodnosci umowy licencyjnej z art. 101 TFUE. Sad ten zauwaza, ze jedyny arbiter
uznal, iz licencjobiorca w okresie obowigzywania tej umowy byl obowigzany do ponoszenia
przewidzianych w niej optat, chociaz uniewaznienie patentéw wywiera skutek wsteczny. Sad ten dazy
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do ustalenia, czy taka umowa narusza postanowienia art. 101 TFUE w zakresie, w jakim naklada na
licencjobiorce optaty, dla ktérych nie istnieje juz podstawa z uwagi na uniewaznienie patentéw
zwigzanych z przekazanymi prawami, oraz stwarza mu ,niekorzystne warunki konkurencji”.

W tych okoliczno$ciach cour dappel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) postanowil zawiesic
postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunatu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

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

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

W przedmiocie dopuszczalnosci

Hoechst i Sanofi Avantis Deutschland (zwane dalej tacznie ,Hoechstem”), a takze rzad francuski
twierdza, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny, co
kwestionuje Komisja Europejska.

W pierwszej kolejnosci Hoechst twierdzi zasadniczo, ze przepisy normujace postepowanie krajowe nie
pozwalaja sadowi odsylajacemu na postawienie takiego pytania, gdyz skutkuje to naruszeniem jego
kompetencji. Hoechst oswiadcza, ze w konsekwencji wnidst do cour de cassation (sadu kasacyjnego,
Francja) odwotanie od wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Niemniej nalezy przypomnie¢, po pierwsze, ze na gruncie art. 267 TFUE Trybunat nie jest wlasciwy do
rozstrzygania ani w przedmiocie wykladni krajowych przepiséw ustawowych lub wykonawczych, ani
w przedmiocie zgodnosci tych przepiséw z prawem Unii (wyrok z dnia 11 marca 2010 r., Attanasio
Group, C-384/08, EU:C:2010:133, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo), a po drugie, ze do
Trybunalu nie nalezy badanie tego, czy postanowienie odsylajace zostalo wydane zgodnie z przepisami
krajowymi dotyczacymi organizacji postepowania sadowego (wyroki: z dnia 14 stycznia 1982 r., Reina,
65/81, EU:C:1982:6, pkt 8; a takze z dnia 23 listopada 2006 r., Asnef-Equifax i Administracion del
Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, pkt 14).

Trybunal powinien w tym zakresie oprze¢ si¢ na postanowieniu odsylajacym wydanym przez sad
panstwa czlonkowskiego, o ile postanowienie to nie zostalo uchylone na skutek zlozenia Srodkéw
zaskarzenia ewentualnie przewidzianych przez prawo krajowe (wyroki: z dnia 12 lutego 1974 r.,
Rheinmiihlen-Diisseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, pkt 3; z dnia 1 grudnia 2005 r., Burtscher, C-213/04,
EU:C:2005:731, pkt 32). W niniejszej sprawie z dowodéw przedstawionych na rozprawie wynika, ze
postanowieniem z dnia 18 listopada 2015 r. cour de cassation (sad kasacyjny) odrzucit wniesione przez
Hoechst odwotanie od wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, wobec czego nie mozna
uzna¢, iz wniosek ten zostal uchylony.

W drugiej kolejnosci Hoechst twierdzi, ze nie mozna udzieli¢ sadowi odsylajacemu uzytecznej
odpowiedzi. Spélka ta twierdzi, ze jesli chodzi o skarge o uchylenie wyroku miedzynarodowego sadu
polubownego, sady krajowe nie sa upowaznione do kontroli sposobu, w jaki zagadnienia z zakresu
konkurencji zostaly rozstrzygniete przez arbitra, w sytuacji gdy uznal on, w ostatecznym wyroku, ze
nie doszto do jakiegokolwiek naruszenia art. 101 TFUE.

Rzad francuski dodaje, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie zawiera informacji

o stanie faktycznym i prawnym, ktére sg niezbedne do udzielenia uzytecznej odpowiedzi na postawione
pytanie. W szczegélnosci postanowienie odsylajace nie wyjasnia faktycznych warunkéw funkcjonowania
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oraz struktury rozpatrywanego rynku czy rozpatrywanych rynkéw. Sad odsylajacy nie wymienit
niektérych instrumentéw normatywnych odnoszacych sie do prawa Unii w dziedzinie konkurencji,
majacych przeciez znaczenie, a takze informacji dotyczacych prawa niemieckiego, ktéremu podlega
umowa licencyjna.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze w ramach wspélpracy miedzy Trybunalem i sadami
krajowymi ustanowionej w art. 267 TFUE wylacznie do sadu krajowego, przed ktérym zawist spér i na
ktéorym spoczywa odpowiedzialno$¢ za wydanie przyszlego wyroku, nalezy — przy uwzglednieniu
okolicznosci konkretnej sprawy — zaréwno ocena, czy do wydania wyroku jest mu niezbedne
uzyskanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, jak i ocena znaczenia pytan stawianych Trybunalowi.
W konsekwencji, w sytuacji gdy postawione pytanie dotyczy wykladni prawa Unii, Trybunat jest co do
zasady zobowiazany do wydania orzeczenia. Odmowa wydania przez Trybunal orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, o ktére wnioskowal sad krajowy, jest mozliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, ze
zadana wykladnia prawa Unii nie ma zadnego zwigzku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem sporu
w postepowaniu gléwnym, gdy problem jest natury hipotetycznej badz gdy Trybunal nie dysponuje
elementami stanu faktycznego lub prawnego koniecznymi do udzielenia uzytecznej odpowiedzi na
przedstawione mu pytania (wyroki: z dnia 13 marca 2001 r., PreussenElektra, C-379/98,
EU:C:2001:160, pkt 38, 39; a takze z dnia 22 czerwca 2010 r., Melki i Abdeli, C-188/10 i C-189/10,
EU:C:2010:363, pkt 27).

W niniejszej sprawie, w zwiazku z tym, ze sad odsylajacy stawia pytanie, czy art. 101 TFUE sprzeciwia
sie temu, by umowa licencyjna zostala wdrozona zgodnie z jej interpretacja dokonang przez jedynego
arbitra, nie wydaje si¢ oczywiste, ze postawione Trybunalowi pytanie dotyczace wykladni tego
postanowienia traktatu FUE jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu w postepowaniu gléwnym.
W postanowieniu odsylajacym przedstawiono, w sposéb zwiezly, ale dokladny, zrédlo oraz charakter
tego sporu i uznano w tym postanowieniu, ze rozstrzygniecie sporu zalezy od wyktadni art. 101 TFUE.
Co za tym idzie, sad odsylajacy okreslit ramy faktyczne i prawne, w ktére wpisuje sie jego wniosek
o interpretacje prawa Unii, w sposéb wystarczajacy, by umozliwi¢ Trybunalowi udzielenie uzytecznej
odpowiedzi na ten wniosek.

W trzeciej kolejnosci Hoechst i rzad francuski twierdzg, ze pytanie postawione przez sad odsylajacy nie
odpowiada okoliczno$ciom faktycznym rozpatrywanym w postepowaniu gléwnym, gdyz patenty
amerykanskie, jedyne wlasciwe dla sporu w postepowaniu gléwnym, nie zostaly uniewaznione.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze z brzmienia pytania sformulowanego przez sad odsytajacy co
prawda mozna by zrozumieé, ze odnosi si¢ ono do konkretnej sytuacji, w ktérej licencjobiorca jest
zobowigzany do uiszczania oplat za korzystanie z praw zwigzanych z patentami, i to mimo
uniewaznienia tych patentéw.

Niemniej, jak zaznaczyl rzecznik generalny w pkt 36 opinii, z brzmienia wniosku o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, przytoczonego zasadniczo w pkt 12 i 13 niniejszego wyroku, jasno wynika, ze
sad odsylajacy zdaje sobie sprawe, iz patent US 522, udzielony w dniu 15 grudnia 1998 r., oraz patent
US 140, udzielony w dniu 17 kwietnia 2001 r., co do ktérych jest bezsporne, ze sa jedynymi majacymi
znaczenie w sporze w postepowaniu gléwnym, nie zostaly uniewaznione. Dokonana przez sad
odsytajacy wzmianka o uniewaznieniu patentéw stanowi powtérzenie niektérych informacji zawartych
w pkt 193 i 194 trzeciego wyroku cze$ciowego, ktérych tre§¢ zostala w sposéb oczywisty zanegowana
zarédwno w pozostalych czesciach wyroku, w szczegélnosci w jego pkt 51-53, jak i w informacjach
zawartych w aktach sprawy udostepnionych Trybunalowi.

W konsekwencji pytanie prejudycjalne jest dopuszczalne.
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Co do istoty

Nalezy od razu zaznaczy¢, ze z postepowania przed Trybunalem wynika, iz w trakcie postepowania
przed sadem polubownym Genentech twierdzil, Ze nie jest zobowigzany do uiszczania oplaty biezacej,
gdyz, zgodnie z warunkami umowy licencyjnej, uiszczenie tej oplaty jest wymagane wéwczas, gdy, po
pierwsze, wzmacniacz CMVH jest obecny w gotowym produkcie rituximab, a po drugie, produkcja
albo wykorzystanie tego wzmacniacza narusza, w braku wspomnianej umowy, prawa zwigzane
z patentami objetymi licencja. Jedyny arbiter odrzucil jednak te argumenty, gdyz ocenil, ze sa one
oparte na dostownej interpretacji umowy licencyjnej, sprzecznej z celem handlowym stron, ktéry
polegal na umozliwieniu Genentechowi wykorzystania wzmacniacza CMVH do produkcji protein bez
narazania si¢ na ryzyko powddztwa o naruszenie ze strony posiadacza praw autorskich do tej
technologii.

Podobnie, z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika takze, ze Genentech
twierdzi w ramach postepowania gléwnego, iz poprzez zobowiazanie tej spo6tki do uiszczenia optaty
biezacej w braku jakiegokolwiek naruszenia — mimo iz zgodnie z samym brzmieniem umowy
licencyjnej oplata ta byla nalezna wyltacznie za produkty, ktérych produkcja, wykorzystanie lub sprzedaz
naruszyly, w braku tej umowy, patenty objete licencja — trzeci wyrok czesciowy naklada na nia
nieuzasadnione koszty, w sprzecznosci z prawem konkurencji.

W konsekwencji, nawet jesli od strony formalnej wydaje sie, jak zostalo juz stwierdzone w pkt 29
niniejszego wyroku, ze sad odsylajacy ograniczyl postawione przez siebie pytanie prejudycjalne do
sytuacji uniewaznienia patentéw, pytanie to nalezy rozumie¢ jako dotyczace takze przypadku braku
naruszenia patentéw objetych licencja.

W tych okolicznosciach nalezy rozumieé, Ze pytanie postawione przez sad odsylajacy dotyczy
zasadniczo tego, czy art. 101 ust. 1 TFUE nalezy interpretowaé w ten sposob, iz sprzeciwia si¢ on
temu, by na podstawie umowy licencyjnej takiej jak umowa sporna w postepowaniu gléwnym
zobowiaza¢ licencjobiorce do uiszczenia oplaty za wykorzystanie opatentowanej technologii w catym
okresie skuteczno$ci tej umowy w wypadku uniewaznienia patentéw chroniacych wspomniang
technologie albo braku ich naruszenia.

Genentech i rzad hiszpanski uwazaja, ze na postawione pytanie nalezy odpowiedzie¢ twierdzaco.
Hoechst, rzady francuski i niderlandzki oraz Komisja nie podzielaja tego zdania.

Genentech zarzuca jedynemu arbitrowi, ze dokonal blednej interpretacji jasnego brzmienia umowy
licencyjnej oraz art. 101 TFUE, gdy zobowiazal te spétke do ponoszenia optat od sprzedazy produktu,
ktéry nie narusza opatentowanej technologii. Spoétka ta twierdzi, ze ponosi dodatkowe koszty
w wysokoéci okolo 169 mln EUR w stosunku do swoich konkurentéw z powodu wymienionego
w art. 101 TFUE ograniczenia ze wzgledu na cel i skutek.

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, podobnie jak uczynit to rzecznik generalny w pkt 75 opinii, Ze nie
jest zadaniem Trybunalu w ramach postepowania prejudycjalnego ponowne badanie okolicznosci
ustalonych przez jedynego arbitra ani dokonanej przez niego w $wietle prawa niemieckiego wykladni
umowy licencyjnej, w mys$l ktérej Genentech jest zobowigzany do uiszczenia oplaty biezacej
niezaleznie od uniewaznienia patentéw spornych w postgpowaniu gléwnym albo braku ich naruszenia.

Poza tym nalezy przypomnie¢, ze Trybunat juz zaznaczyl, w konteksécie umowy licencyjnej wylacznej, iz
obowigzek uiszczania oplaty, réwniez po wygasnieciu waznosci patentu objetego licencja, moze
wynika¢ z handlowej oceny wartosci, jaka przedstawiaja mozliwosci wykorzystania przyznane na
podstawie umowy licencyjnej, w szczegélnosci wdéwczas, gdy obowiazek ten figuruje w umowie
licencyjnej zawartej przed udzieleniem wspomnianego patentu (wyrok z dnia 12 maja 1989 r., Ottung,
320/87, EU:C:1989:195, pkt 11). W takich okolicznosciach, w sytuacji gdy licencjobiorca moze
swobodnie rozwigza¢ umowe z zachowaniem rozsadnego okresu wypowiedzenia, obowiazek uiszczania
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oplat w calym okresie obowigzywania umowy nie moze miesci¢ si¢ w zakresie stosowania zakazu
ustanowionego w art. 101 ust. 1 TFUE (wyrok z dnia 12 maja 1989 r., Ottung, 320/87, EU:C:1989:195,
pkt 13).

Z wyroku z dnia 12 maja 1989 r., Ottung (320/87, EU:C:1989:195), wynika zatem, ze art. 101
ust. 1 TFUE nie zakazuje nalozenia w drodze umowy zobowiazania do uiszczenia oplaty za wylaczne
wykorzystywanie technologii, ktéra nie jest juz objeta patentem, pod warunkiem ze licencjobiorca
moze swobodnie rozwigza¢ te umowe. Ocena ta opiera si¢ na stwierdzeniu, ze owa optata stanowi
cene, ktora trzeba zaptaci¢ za komercyjne wykorzystanie technologii objetej licencja i za zapewnienie,
iz licencjodawca nie bedzie wykonywal swoich praw wlasnosci przemystowej. Dopoki dana umowa
licencyjna obowigzuje i moze zosta¢ swobodnie rozwiazana przez licencjobiorce, dopdty oplata jest
nalezna, i to nawet jesli z praw wlasnosci przemystowej wywodzacych sie z patentéw przekazanych na
wylacznos$¢ licencjobiorca nie moze skorzysta¢ z powodu ich wygasniecia. Okolicznosci tego rodzaju,
w szczeg6lnoséci okoliczno$é, ze umowa licencyjna moze zostaé swobodnie rozwigzana przez
licencjobiorce, pozwalaja bowiem wykluczy¢, iz uiszczenie oplaty narusza konkurencje poprzez
ograniczenie swobody dziatania licencjobiorcy albo poprzez skutki o charakterze zamkniecia rynku.

Rozwigzanie to, ktére wywodzi sie z wyroku z dnia 12 maja 1989 r., Ottung, (320/87, EU:C:1989:195),
znajduje tym bardziej zastosowanie w sytuacji takiej jak sytuacja sporna w postepowaniu gléwnym.
Jesli bowiem w okresie skuteczno$ci umowy licencyjnej oplata jest nalezna réwniez po wygasnieciu
praw wlasnosci przemystowej, tym bardziej ma to miejsce, zanim prawa te wygasna.

Okoliczno$¢, ze sady panstwa wydajacego patenty sporne w postepowaniu gléwnym orzekly, po
rozwiazaniu umowy licencyjnej, iz wykorzystanie przez Genentech przekazanej technologii nie
naruszalo praw wywodzacych sie z tych patentéw, pozostaje, wedle wskazéwek przedstawionych przez
sad odsytajacy odnosnie do prawa niemieckiego majacego zastosowanie do tej umowy, bez wpltywu na
wymagalno$¢ oplaty za okres poprzedzajacy rozwiazanie umowy. Co za tym idzie, poniewaz
Genentech mial swobode rozwiazania wspomnianej umowy w dowolnym czasie, obowiazek uiszczania
oplaty w okresie skutecznosci tej umowy, w ktérym prawa wywodzace sie z przekazanych patentéow
pozostawaly w mocy, nie stanowi ograniczenia konkurencji w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE.

W $wietle powyzszych rozwazan na postawione pytanie nalezy odpowiedzie¢, ze art. 101 TFUE nalezy
interpretowaé w ten sposéb, iz nie sprzeciwia sie on temu, by na podstawie umowy licencyjnej takiej
jak umowa sporna w postepowaniu gléwnym zobowiaza¢ licencjobiorce do uiszczania oplaty za
wykorzystanie opatentowanej technologii w calym okresie skutecznosci tej umowy, w wypadku
uniewaznienia patentu objetego licencja albo braku jego naruszenia, w zwiazku z tym, ze
licencjobiorca moégl swobodnie rozwigza¢ wspomniang umowe z zachowaniem rozsadnego okresu
wypowiedzenia.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:
Artykul 101 TFUE nalezy interpretowa¢ w ten sposob, Ze nie sprzeciwia si¢ on temu, by na

podstawie umowy licencyjnej takiej jak umowa sporna w postepowaniu gléwnym zobowiazaé
licencjobiorce do uiszczania oplaty za wykorzystanie opatentowanej technologii w calym okresie
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skutecznosci tej umowy, w wypadku uniewaznienia patentu objetego licencja albo braku jego
naruszenia, w zwiazku z tym, ze licencjobiorca moégl swobodnie rozwiaza¢ wspomniana umowe
z zachowaniem rozsadnego okresu wypowiedzenia.

Podpisy
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