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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MELCHIOR WATHELET
foredraget den 17 mars 2016*

Mal C-567/14

Genentech Inc.
mot
Hoechst GmbH, tidigare Hoechst AG
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

(begédran om forhandsavgorande fran Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike))

"Begdran om forhandsavgorande — Talan om ogiltigforklaring av en skiljedom — Konkurrens —
Artikel 101 FEUF — Konkurrensbegransande samverkan — Icke-exklusivt patentlicensavtal —
Ogiltigforklaring av patent — Intrang foreligger inte — Inverkan — Skyldighet att betala en avgift”

I — Inledning

1. Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 101 FEUF. Cour d’appel de Paris vill
framfor allt fa klarhet i huruvida denna artikel utgér hinder for den forpliktelse som élagts
licenstagaren i ett patentlicensavtal att betala licensavgifter under hela avtalets giltighetstid till dess att
avtalet sdgs upp, trots att det inte foreligger nagot patentintrang eller ogiltigforklaring av det eller de
patent som avses med licensen.

2. Begdran har framstillts i ett mal mellan & ena sidan bolaget Genentech Inc., ett bolag bildat enligt
staten Delawares ritt (Forenta staterna) (nedan kallat Genentech), och & andra sidan Hoechst GmbH,
tidigare Hoechst AG (nedan kallat Hoechst) och Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (nedan kallat
Sanofi-Aventis), ett bolag bildade enligt tysk ritt, angdende ogiltigforklaring av skiljedomar som
meddelats i en tvist mellan parterna.

II — Tillaimpliga bestimmelser

A — Unionsrdtt

3. Artikel 101 FEUF har foljande lydelse:

”1. Foljande ér ofdrenligt med den inre marknaden och forbjudet: alla avtal mellan foretag, beslut av
foretagssammanslutningar och samordnade forfaranden som kan péverka handeln mellan

medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begransa eller snedvrida konkurrensen
inom den inre marknaden, sérskilt sddana som innebér att

* Originalsprak: franska.

SV

ECLLEU:C:2016:177 1




FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT WATHELET — MAL C-567/14
GENENTECH

a) inkops- eller forsiljningspriser eller andra affarsvillkor direkt eller indirekt faststalls,
b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begransas eller kontrolleras,
¢) marknader eller inképskallor delas upp,

d) olika villkor tillimpas for likvardiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa fir en
konkurrensnackdel,

e) det stills som villkor for att inga avtal att den andra parten atar sig ytterligare forpliktelser, som
varken till sin natur eller enligt handelsbruk har nagot samband med foremalet for avtalet.

2. Avtal eller beslut som ar forbjudna enligt denna artikel ar ogiltiga.

3. Bestammelserna i punkt 1 far dock forklaras icke tillampliga

— pa avtal eller grupper av avtal mellan foretag,

— beslut eller grupper av beslut av féretagssammanslutningar,

— samordnade forfaranden eller grupper av samordnade forfaranden,

som bidrar till att férbattra produktionen eller distributionen av varor eller till att framja tekniskt eller
ekonomiskt framatskridande, samtidigt som konsumenterna tillférsdkras en skilig andel av den vinst
som ddrigenom uppnas och som inte

a) alagger de berorda foretagen begransningar som inte dr nodvéindiga for att uppna dessa mal,

b) ger dessa foretag mojlighet att sédtta konkurrensen ur spel for en visentlig del av varorna i fraga.”

B — Fransk rdtt
4. T artikel 1518 i civilprocesslagen anges foljande:

"En dom som meddelas i Frankrike i internationella skiljeforfaranden kan endast bli foremal for en
talan om ogiltigférklaring”

5. I artikel 1520 i civilprocesslagen foreskrivs foljande:

”En talan om ogiltigforklaring kan endast vackas om

1. Skiljedomstolen felaktigt forklarat sig vara behorig eller obehorig domstol, eller

2. skiljedomstolen ér rattsstridigt sammansatt, eller

3. skiljedomstolen har avgjort malet utan att fullgéra det uppdrag som den alagts, eller
4. den kontradiktoriska principen inte har beaktats, eller

5. ett erkdnnande eller verkstillighet av skiledomen é&r oférenligt med grunderna for den
internationella réattsordningen.”
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IIT — De faktiska omstindigheterna i det nationella malet och tolkningsfragan

6. Den 6 augusti 1992 uppldt det tyska foretaget Behringwerke AG (nedan kallata Behringwerke) ** till
bolaget Genentech en virldsomfattande icke-exklusiv licens (nedan kallat licensavtalet) avseende
anvindning av aktivatorn fér humant cytomegalovirus (HCMV) for att oka effektiviteten hos den
celluldra proteinproduktionen (nedan kallad aktivatorn). For denna teknik meddelades den 22 april
1992 ett europeiskt patent med nr EP 0173 177 53 (nedan kallat patent EP 177) och tva patent i USA
den 15 december 1998 och den 17 april 2001 (nedan kallade patent US 522 och patent US 140). Den
12 januari 1999 ogiltigforklarade Europeiska patentverket patent EP 177.

7. Licensavtalet reglerades av tysk ratt.

8. Av artikel 3.1 i licensavtalet framgar att Genentech for ritten att anvdnda aktivatorn atog sig att
betala

— ett engangsbelopp pa 20 000 tyska mark (DEM) (cirka 10225 euro) for licensens utfirdande,

— en arlig licensavgift pa 20000 DEM (cirka 10225euro) for ritten att utnyttja licensen for
forskningsédndamal,

— en sa kallad ”lopande” licensavgift motsvarande en halv procent (0,5%) av forsdljningen av
"slutprodukter” *** (nedan kallad l6pande licensavgift).

9. Genentech betalade ett engangsbelopp och den arliga licensavgiften men betalade inte nagon
l6pande licensavgift.

10. Den 30 juni 2008 stdllde Hoechst och Sanofi-Aventis en fraga till Genentech angdende
slutprodukter som tillverkats med anvandning av material och processer som var patentskyddade och
som ddrmed medforde ritt till 1opande licensavgifter.

11. Genom skrivelse av den 27 augusti 2008 delgav Genentech Hoechst och Sanofi-Aventis sitt beslut
att sdga upp licensavtalet med verkan tva manader senare. ****

12. Hoechst och Sanofi-Aventis, som ansig att Genentech hade anvént aktivatorn i en rekombinant
proteinsyntes i syfte att tillverka Rituxan ***** och andra likemedel utan att betala lépande
licensavgifter pa forsédljningen av dessa likemedel och att Genentech séaledes hade asidosatt
licensavtalet, ingav den 24 oktober 2008 med stod av skiljedomsklausulen i artikel 11 i licensavtalet,
en ansOkan om skiljeforfarande mot Genentech till Internationella handelskammarens (ICC)
skiljedomstol. Ansokan registrerades med drendenummer 15900/JHN/GFG.

** Behringwerke Gverldt dérefter sina réttigheter till Hoechst. Sedan juli 2005 &r Hoechst dotterbolag till Sanofi-Aventis, som innehar 100 procent
av dess bolagskapital.

*#* T licensavtalet definieras detta begrepp som “varor som kan saluféras i handeln innehéllande en licensprodukt, vilka salufors i sadan form att de
kan administreras till patienter for terapeutiskt bruk eller anvindas vid diagnosticering och som inte dr avsedda for eller salufors i syfte att ta
fram en ny sammansittning eller bli foremal for behandling, ompaketering eller ommérkning fore anvidndning”. Enligt licensavtalet avses med
begreppet licensprodukter “material (inbegripet organismer) vars tillverkning, anvindning eller saluforing, i avsaknad av forevarande avtal,
skulle utgora intrang i ett eller flera av de gillande patentkrav som omfattas av de réttigheter som dr knutna till de patent som avses med
licensen”.

*#** T artikel 8.3 i licensavtalet anges att "licenstagaren kan sdga upp det aktuella avtalet och de licenser som upplétits med stod av avtalet genom

att meddela Behringwerke och med tva manaders uppsédgningstid, om licenstagaren beslutar att inte utnyttja de licensrattigheter som beviljats
med anvandning av de aktuella avtalen.”

Rituximab 4r en aktiv bestindsdel i Rituxan. Detta likemedel har sedan &r 1998 saluférts i USA under beteckningen Rituxan och i
Europeiska unionen under beteckningen MabThera. Av Genentechs respektive Hoechst och Sanofi-Aventis svar pd domstolens skriftliga
frégor framgér att de skiljedomar som avses i forevarande mal rér den virldsomfattande forsiljningen av Rituxan, inklusive férséljningen av
detta lakemedel under beteckningen MabThera'.
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13. Den 27 oktober 2008 vickte Hoechst och Sanofi-Aventis talan om patentintrang angidende patent
US 522 och US 140 vid United States District Court for the Eastern District of Texas (amerikansk
domstol for Ostra regionen i Texas (USA)) mot Genentech och Biogen (tidigare Biogen Idec). De
sistndmnda bolagen vickte samma dag talan vid United States District Court for the Northern District
of California (amerikansk domstol for norra regionen i Kalifornien(USA)) och yrkade att patenten
skulle ogiltigforklaras.

14. De bada malen forenades vid United States District Court for the Northern District of California.

15. Den 11 mars 2011 slog United States District Court for the Northern District of California fast att
det inte forelag nagot intrang i de aktuella patenten och avslog talan om ogiltigférklaring av patenten
med motiveringen att Genentech inte hade lyckats uppna det beviskrav som stills. Detta avgorande
faststélldes den 22 mars 2012 av United States Court of Appeals for the Federal Circuit (amerikansk
federal domstol i andra instans (USA)) och vann darmed laga kraft.

16. I en tredje mellandom som meddelades den 5 september 2012 (nedan kallad den tredje
mellandomen) ****** slog ******* den skiljeman som valts av parterna fast att Genentech hade tillverkat
Rituxan' med anvidndning av den aktivator’som under en viss tid, med ritta eller med oritt,
patenterats i [patent EP 177] och dérefter i [patent US 522 och 140] [...]”******** och faststéillde pa
denna grund att Genentech dr skyldigt att betala lopande licensavgifter till Hoechst och

DPOPR

Sanofi-Aventis for férsiljningen av Rituxan och produkter med samma egenskaper, *#*#####*

17. Skiljemannen slog fast att Genentech ursprungligen avsett att anvénda aktivatorn utan att detta
skulle anses utgora ett intrang*** “* varfor licensavtalet ingicks. Hérav foljer enligt skiljemannen
att det affirsmaéssiga syftet med licensavtalet *********** yar att under licensavtalets 16ptid forhindra alla
rattsliga processer angdende giltigheten av patenten US 522 och US 140, ************ Gkjljemannen fann
att "en sadan frist inte [kunde] vara for evigt, eftersom [licensavtalet] kunde sdgas upp av en av
parterna med relativt kort varsel ...~ ####sssssxsss

18. Skiljemannen fann att nédr ett patent har registrerats kan en licenstagare som Genentech som
beviljas en licens for anviandning av patentet kidnna sig trygg, till skillnad fran en tredje man som kan
avskriackas fran att konkurrera med en licenstagare. Han ansag saledes att registreringen av patenten
enligt licensavtalet var en relevant omstidndighet for att faststdlla om det forelag nagot kommersiellt
skil for att ingd det aktuella licensavtalet, dven om fragan om dess giltighet var irrelevant.
Skiljemannen anforde i detta avseende att en tvist angdende patent kunde paga under flera ar, vilket
framgar av de parallella malen i USA och orsaka betydande kostnader.************* Ett holag som
Genentech hade saledes ett intresse av att inga ett sddant avtal.

w2t Originalspraket i den tredje mellandomen ér engelska. Genentech bifogade en "fri” Gversittning pa franska till handlingarna i malet i den
hénskjutande domstolen och i EU-domstolen som kommer att anvéndas i férevarande forslag till avgorande.

#xxiit Se punkterna 322-330 i den tredje mellandomen.

*** Se punkt 326 i den tredje mellandomen.
wasmniast Se punkt 114 i den tredje mellandomen.

Se punkt 299 i den tredje mellandomen.

szt Skiljemannen fann att avtalen i enlighet med den tyska lagstiftning som var tillimplig pé licensavtalet inte enbart ska tolkas p& grundval
av bestimmelserna i avtalet utan éven mot bakgrund av deras tillkomst, det systematiska sammanhang som bestimmelserna ingar i och
deras affarsmissiga syfte (se, for ett liknande resonemang, punkt 255 i den tredje mellandomen). Den fann att de kommersiella skél som
foranledde parterna att inga licensavtalet var att Behringwerke, vid den tidpunkt da avtalet ingicks, hade en patenterad uppfinning
(ndmligen patent EP 177) som Genentech 6nskade anvdnda kommersiellt utan att l6pa risken att gora intrang i patentet (se, for ett
liknande resonemang, punkt 258 i den tredje mellandomen). Enligt skiljemannen var fragan om patentets giltighet irrelevant enligt tysk
lagstiftning enligt vilken den avtalsrittsliga ratten till betalning av licensavgifter i ett licensavtal godtas, trots att det aktuella patentet
slutligen ogiltigférklaras. Skiljemannen fann att en person enligt tysk lagstiftning dven kan upplata en licens angdende en uppfinning
som inte dr patenterad eller som inte kan patenteras (se, for ett liknande resonemang, punkt 292 i den tredje mellandomen).

rarnaasias Se, for ett liknande resonemang, punkt 307 i den tredje mellandomen.

* Se punkt 308 i den tredje mellandomen.

Se punkt 313 i den tredje mellandomen.

4 ECLLEU:C:2016:177



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT WATHELET — MAL C-567/14
GENENTECH

19. Skiljemannen slog foljaktligen fast att de betalningar som erlagts eller skulle erliggas enligt
licensavtalet inte kunde krdvas tillbaka eller fortfarande skulle erliggas i det fall patentet
ogiltigforklaras eller i det fall den verksamhet som bedrivs av den som dr formanstagare i licensavtalet
inte innebdr intrdng i patentet. **********=**** Fftersom det affarsmissiga syftet med licensavtalet var att
forhindra alla réttsliga processer angaende patenten, fann skiljemannen att utgangen av forfarandet
angdende patentet inte innebar att licensgivaren, for det fall patentet skulle visa sig vara ogiltigt, var
skyldig att dterbetala de mottagna licensavgifterna eller att licenstagaren befriades fran sin skyldighet

att betala dessa licensavgifter i det fall da licenstagaren, liksom Genentech, inte hade betalat dessa.

20. Mot bakgrund hidrav slog skiljemannen fast att Genentech enligt licensavtalet skulle erldgga
lopande licensavgifter till Hoechst och Sanofi-Aventis pa forsdljningen av Rituxan® som tillverkats
mellan den 15 december 1998 (det datum da patent US 522 meddelades) och den 28 oktober 2008

OPOPOrOrr

(det datum da licensavtalet sades upp). *******xx**

21. Skiljemannen forpliktade vidare Genentech att till Hoechst och Sanofi-Aventis betala
391420,36 euro och 293565,27 amerikanska dollar (USD) (cirka 260000 euro) for deras
ombudskostnader avseende perioden den 9 juni 2011-5 september 2012.

22. Skiljemannen meddelade slutligen att beslut om storleken pa de licensavgifter som skulle erlaggas,
kostnaderna i skiljeforfarandet och 6vriga ombudskostnader skulle meddelas i den slutliga skiljedomen.

23. Den 25 februari 2013 meddelade skiljemannen den slutliga skiljedomen och forpliktade Genentech
att till Hoechst betala 108 322 850 euro inklusive enkel rianta i skadestand, 211 250 euro avseende
kostnader i skiljeforfarandet, 634649,88 euro och 55590723 USD (cirka 490778 euro) i
OmbudSkOStnader. R T

24. 1 punkt 219 i den slutliga skiljedomen anforde skiljemannen att Genentech i ett senare skede i
forfarandet gjort géllande att "Hoechst forsok att tolka [licensavtalet | pa sa sitt att det mojliggor for
bolaget att kréva betalning av lopande licensavgifter, utan att ta hdnsyn till om de produkter som
antogs omfattas av licensen verkligen [omfattades] av de patent som avsags med licensen, asidosatte
Europeiska unionens antitrustlagstiftning.”

25. 1 detta avseende slog skiljemannen fast att "Genentech [inte hade] angett ndrmare sur [unionens
konkurrenslagstiftning skulle] asidosédttas om bolaget skulle forlora malet vid skiljedomstolen. Enligt
den tyska lagstiftningen om licenser far licensavtal tillimpas for att anvidnda icke patenterat kunnande
och licensavgifter kan faststillas i detta syfte. En hanvisning till att licensen &sidosétter [unionens
konkurrenslagstiftning], utan att ytterligare argument anfors i detta hinseende, medfér ingen annan
bedomnlng I e sfe e e e e e e e e e e e e e e e

26. Genentech har pa grundval av artiklarna 1518 och 1520 i civilprocesslagen vickt talan om
ogiltigforklaring av den tredje mellandomen, den slutliga domen och tillagget vid Cour d’appel de
Paris.

27. Genom beslut av den 3 oktober 2013 avslog Cour d’appel de Paris Genentechs begéran om att
forena malen avseende talan om ogiltigforklaring av den tredje mellandomen, den slutliga domen och
tillagget.

rarmrssiasiit Se punkt 314 1 den tredje mellandomen.

el de e e

#rexxi Se, for ett liknande resonemang, punkt 161 och punkt 1 i domslutet i den tredje mellandomen.

rsmpsasiasst Dessa belopp dndrades inte genom beslutet eller tilldgget till den slutliga domen som meddelades den 25 februari 2013 vilken avsig
berdkningen av den rénta som Genentech skulle erldgga till Hoechst (nedan kallat tillagget).

e R R

*** Se punkt 222 i den slutliga skiljedomen.
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28. Cour d’appel de Paris har inom ramen for malen avseende talan om ogiltigforklaring av den tredje
mellandomen ifragasatt huruvida licensavtalet ar forenligt med artikel 101 FEUF. Cour d’appel de Paris
har anfort att skiljemannen fann att licenstagaren, under licensavtalets giltighetstid, var skyldig att
erlagga licensavgifter enligt avtalet trots att ogiltigforklaringen av patentet eller patenten hade
retroaktiv verkan. Den vill fa klarhet i huruvida ett sddant avtal strider mot bestimmelserna i
artikel 101 FEUF, eftersom licenstagaren aldggs att betala licensavgifter som saknar grund till f6ljd av
att det eller de patent som omfattar de upplatna rattigheterna har forklarats ogiltiga, varvid
licenstagaren far en "konkurrensnackdel.”

29. Under dessa omsténdigheter beslutade Cour d’appel de Paris att vilandeférklara mélet och stilla
foljande tolkningsfraga till domstolen:

”Ska artikel 101 FEUF, tolkas sa att den utgdr hinder for att ett licensavtal, enligt vilket licenstagaren
ska betala licensavgifter endast av det skilet att denne utnyttjar de patentréttigheter som avses med
licensavtalet, far rattsverkningar for det fall patenten forklarats ogiltiga?”

30. Genom beslut av den 18 november 2015 avvisade Cour de cassation (Frankrike) Hoechst och
Sanofi-Aventis 6verklagande mot Cour d’appel de Paris beslut av den 23 september 2014 att stélla en
tolkningsfraga till domstolen.

IV — Forfarandet vid domstolen

31. Forevarande begiran om forhandsavgorande inkom till domstolens kansli den 9 december 2014.
Skriftliga yttranden har inkommit fran Genentech, Hoechst och Sanofi-Aventis, den franska, den
spanska och den nederlindska regeringen samt kommissionen.

32. Parterna har enligt artikel 61.1 i domstolens rattegdngsregler anmodats att skriftligen besvara
domstolens fragor, vilket de gjorde den 18 december 2015.

33. Forhandling holls den 20 januari 2016, vid vilken Genentech, Hoechst och Sanofi-Aventis, den
franska regeringen och den spanska regeringen samt kommissionen yttrade sig muntligen.

V — Bedomning

A — Upptagande till sakprovning

1. Huruvida det foreligger ett samband mellan den fraga som stillts och de faktiska omstidndigheter
som ligger till grund for tvisten vid den nationella domstolen

34. Hoechst och Sanofi-Aventis och den franska regeringen har anfort att tolkningsfragan grundar sig
pa ett antagande som inte &r korrekt i sak. Den avser ndmligen fragan om licensavtalet ar forenligt med
artikel 101 FEUF ”for det fall patenten forklaras ogiltiga”, ********###=#:55% men enbart patent EP 177
ogiltigforklarades den 12 januari 1999 och inte patenten US 522 och US 140, #*xx#sssssssmiiiiiex
Begdran om forhandsavgorande saknar foljaktligen foremal och ska avvisas.

**** Min kursivering.

*##+* Se ovan punkt 6 i detta forslag till avgorande.
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35. Den omstidndigheten att den hdnskjutande domstolen i sin tolkningsfraga héanvisat till
ogiltigforklaringen av "patenten” (plural), medan enbart ett enda patent har ogiltigforklarats, innebér
enligt min mening inte att begdran om forhandsavgorande grundar sig pa ett antagande som inte ar
korrekt i sak.

36. Av begdran om forhandsavgérande framgar ndmligen klart att den hdnskjutande domstolen ar helt
medveten om att patenten US 522 och US 140 inte har ogiltigforklarats.

37. Den hénskjutande domstolen har i detta avseende pa sidan 2 i begdran om forhandsavgérande
anfort att "flera patent har meddelats for” den teknik som omfattas av licensavtalet. "Den 22 april
1992 meddelades ett europeiskt patent ... [EP 177], vilket Europeiska patentverket forklarade ogiltigt
den 12 januari 1999, eftersom nyhetskravet inte var uppfyllt. Vidare meddelades den 15 december
1998 ett ... patent [US 520] och slutligen, den 17 april 2001, ett ... patent [US
140].7 #assszsnsaszxaniist Den hdnskjutande domstolen har inte antytt att patenten US 522 och US 140
har ogiltigforklarats.

38. Den hinskjutande domstolen har pa sidan 3 i begidran om forhandsavgorande vidare héanvisat till
domen meddelad av United States District Court for the Northern District of California (amerikansk
domstol for norra regionen i Kalifornien) den 11 mars 2011 dér det enligt den hénskjutande domstolen
”slogs fast att Rituxan inte innebar intrdng i de aktuella patenten”. Hirav foljer att den hinskjutande
domstolen kénde till innehallet i den domen, vilken aven mnebar att den talan om ogiltigférklaring
som vickts mot patenten US 522 och US 140 ogillades. **###xxxsmssbsssii

39. I punkterna 193 och 194 i den tredje mellandomen hénvisade skiljemannen visserligen till att
patenten US 522 och US 140 hade ogiltigforklarats av United States District Court for the Northern
District of California (amerikansk domstol for norra regionen i Kalifornien), men detta fel i sak
forekommer inte nagonstans i den slutliga domen. Skiljemannen har tvirtom i punkt 50 i den slutliga
domen tydligt anfort att Genentechs 6verklagande avseende ogiltigforklaringen av patenten US 522 och
US 140 ogillades.

40. Aven om de tre méalen avseende talan om ogiltigforklaring som vicktes vid Cour d’appel de Paris
mot den tredje mellandomen, den slutliga domen och tilldgget inte har fOrenats, ********ssxsmmmmmmmii
framgar det klart av handlingarna i malet vid domstolen att de tre malen har samband med varandra.
Den hinskjutande domstolen har i sin begéran om forhandsavgérande namligen sjilv behandlat de tre
mellandomarna som en enda och provat dem tillsammans, *****#sssssmmimriiiiss Det dr saledes
uppenbart att det inte foreligger ndgot antagande som ér felaktigt i sak.

4]1. Huruvida det foreligger ett antagande som ar felaktigt i sak har i vilket fall som helst ingen
betydelse for det svar som jag kommer att foresla avseende den fraga som stéllts av den hdnskjutande
domstolen i vilken det inte gors nagon skillnad mellan det fall ddr ett patent (i férevarande fall patent
EP 177) ogiltigforklarats och det fall dar det konstaterats att det inte foreligger négot intrang i ett
patent (i forevarande fall patenten US 522 och US 140).

42. Som kommissionen redan anfort i sina svar pa domstolens skriftliga fragor ”slog skiljemannen i den
tredje mellandomen fast att syftet med licensavtalet inte var att faststilla att det foreligger en skyldighet
till aterbetalning av licensavgifter eller att avgifter inte kan krévas for det fall att vissa patent visar sig
vara ogiltiga eller det visar sig att patenten inte varit foremal for patentintrang. Syftet med avtalet som
ska tolkas mot bakgrund av den tyska lagstiftningen och med beaktande av de forhandlingar som

et e e e e s s sk kel e e e e ek ok ok Min kursivering
st Se punkterna 13-15 1 detta forslag till avgorande.

it Se ovan punkt 27 i detta forslag till avgorande.

*#* Se till exempel Genentechs yrkanden vid den hénskjutande domstolen (som &terges i begiran om férhandsavgérande) om att
den tredje mellandomen, den slutliga domen och tilldgget ska ogiltigforklaras.
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fordes mellan parterna var att skydda anvindaren av patentet/patenten — det vill siga Genentech —
mot rattsliga processer avseende patentet/patenten som kunde vara langa och kostsamma. Harav foljer
att den omstandigheten, att amerikanska patent har kunnat betraktas som ogiltiga eller att de inte varit
foremal for patentintrang, inte dndrar omfattningen av Genentech skyldighet att erlagga licensavgifter.”

2. Huruvida EU-domstolen kan ge den hénskjutande domstolen ett anvandbart svar

43. Hoechst och Sanofi-Aventis och den franska regeringen anser att EU-domstolen inte kan ge den
hanskjutande domstolen ett anvdndbart svar.

44. Den franska regeringen har i detta avseende anfort att begdran om forhandsavgorande inte
innehaller alla de faktiska och rittsliga omstdandigheter som krévs for att kunna tillimpa artikel 101
FEUF och framfor allt kommissionens forordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om
tillampningen av artikel [101].3 [FEUF] pa grupper av avtal om teknikoverforing, **#### sttt
sasom de faktiska villkoren for hur den relevanta marknaden fungerar och ar uppbyggd, uppgifter om
huruvida licensavtalet ar ett avtal mellan konkurrenter eller ett 6msesidigt avtal och de bestammelser
som dr tillimpliga pa avtalet enligt den tyska lagsstiftningen.

45. Jag anser att ovanndmnda argument ska underkédnnas, eftersom jag kommer att dra slutsatsen att
artikel 101.1 och 101.2 FEUF enligt domen i malet Ottung (320/87 EU:C:1989:195) inte innebar att
den tredje mellandomen ska ogiltigforklaras. ** Rk Enligt de
undantagsforordningar ******# skt som ndmnts av den franska regeringen tillimpas
emellertid artikel 101.3 FEUF pa vissa grupper av avtal om teknikoverforing som ingas mellan endast
tva parter och pa motsvarande samordnade forfaranden som omfattas av artikel 101.1 FEUF, vilket
enligt min mening inte dr fallet i férevarande mal.

46. Jag anser i vilket fall som helst att domstolen inte har tillrackliga uppgifter for att gora en sadan
bedomning for det fall att den inte ansluter sig till mitt forslag till avgorande.

47. Det dr enbart for det fall att domstolen inte ansluter sig till mitt forslag till avgérande som
invindningen om réttegangshinder avseende tillimpningen av ovanndmnda undantagsférordningar kan
godtas.

3. Huruvida den hanskjutande domstolen har befogenhet att framstélla begdran om forhandsavgorande
till EU-domstolen

48. Hoechst och Sanofi-Aventis har gjort géllande att det inte dr mojligt att besvara tolkningsfragan
utan att asidosétta den franska lagstiftningen enligt vilken det &r forbjudet att omprova internationella
skiljedomar i sak, utom i fall da det forellgger ett uppenbart asidosédttande av grunderna for den
internationella rattsordningen, ***** st

49. Eftersom det inte foreligger ndgot uppenbart asidoséttande (sasom vid en konkurrensbegridnsande
samverkan), har Hoechst och Sanofi-Aventis gjort en skillnad mellan de fall ddr fragan huruvida ett
avtal mellan foretag &ér forenligt med artikel 101 FEUF forbigatts med tystnad i den internationella
skiljedomen, i vilket fall det foreligger en risk for att konkurrensréttens effektivitet undergravs, och de

EUT L 123, s. 11.

Se punkterna 84-97 i detta forslag till avgorande.

De tre aktuella forordningarna har alla radets férordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om tillimpning av artikel
[101.3 FEUF] p4 vissa grupper av avtal och samordnade forfaranden (EGT nr 36, s. 533; svensk specialutgava, omrade 8,
volym 1, s. 36) som rittslig grund.

Se Cour dappel de Paris, 18 november 2004, Thales, RG nr 2002/19606, s. 9, Cour de cassation (forsta
civilmalsavdelningen) dom av den 4 juni 2008, Cytec, nr 06-15.320, Bull. civ. I, nr 162, s. 4.
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fall dér denna fraga har tagits upp dér. I det sistndimnda fallet, som enligt deras mening foreligger har,
skulle svaret pa den aktuella tolkningsfragan foranleda den hénskjutande domstolen att omprova den
tredje mellandomen i sak, eftersom skalet for den ogiltigforklaring som ar foremal for denna fraga har
tagits upp och diskuterats i skiljeforfarandet.

50. Det ska i detta ssmmanhang erinras om att det — inom ramen for det samarbete mellan domstolen
och nationella domstolar som har inréttats genom artikel 267 FEUF — uteslutande ankommer pa den
nationella domstol vid vilka tvisten anhéngiggjorts och som har ansvaret for det rittsliga avgorandet
att, mot bakgrund av de sérskilda omstidndigheterna i malet som ar anhéngigt vid den, bedoma saval
om ett forhandsavgorande dr nodviandigt for att doma i saken som relevansen i de fragor som den
stéller till domstolen.

51. Da de fragor som stillts av de nationella domstolarna avser tolkningen av en unionsrattslig
bestimmelse dr domstolen foljaktligen i princip skyldig att meddela ett forhandsavgorande nér det
inte dr uppenbart att begdran om forhandsavgorande i verkligheten syftar till att fa domstolen att
uttala sig utan att det foreligger en verklig tvist eller att avge radgivande utlitanden om allménna eller
hypotetiska fragor, att den begérda tolkningen av unionsritten saknar samband med verkligheten eller
tvistens foremal eller ndr domstolen inte har kinnedom om de faktiska eller réttsliga omstédndigheter
som dr nodvindiga for att pa ett dndamalsenligt sdatt kunna besvara de fragor som stillts till

den L e R e

52. Det finns enligt min mening inget stod for att den fraga som stillts dr hypotetisk eller att den
begirda tolkningen av unionsritten saknar samband med verkligheten eller foremalet for tvisten vid
den nationella domstolen, vilken avser artikel 101 FEUF. Domstolen har enligt min mening for 6vrigt
tillgdng till sddana uppgifter om de faktiska eller rattsliga omstédndigheterna som ar nédvandiga for att
den ska kunna ldmna ett anvéndbart svar pa den fraga som har stéllts.

53. Det ska dven upplysningsvis papekas att Cour de cassation har avvisat Hoechst och Sanofi-Aventis
overklagande mot Cour d’appel de Paris beslut av den 23 september 2014 att hidnskjuta forevarande
tolkningsfraga till EU-domstolen.

54. Jag anser foljaktligen att tolkningsfragan kan tas upp till sakprovning och att den ska besvaras.
B — Provning i sak

1. Omfattningen av provningen av internationella skiljedomar med hinsyn till bestimmelser om
grunderna for den europeiska rattsordningen

55. Den franska regeringen har i sitt skriftliga yttrande erinrat om att domstolen i punkt 32 i domen
Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), slog fast att de nationella domstolarnas provning av
internationella skiljedomar inom ramen for vilken fragor om unionsrétten uppkommer kan vara “mer
eller mindre omfattande” beroende pa de bestimmelser som antagits av medlemsstaterna inom ramen
for deras processuella autonomi. Den franska regeringen har pa denna grund gjort gillande att
bestimmelserna i den franska lagstiftningen, enligt vilka de franska domstolarna inte fir ompréva
internationella skiljedomar i sak och inom ramen for en talan om upphévande av en internationell
skiledom som den i forevarande mal enbart far granska om det foreligger ett
Tuppenbart” s asidosittande av grunderna for den internationella
rattsordningen, &r forenliga med principen om unionsrittens effektivitet.

Se beslut EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais (C-240/12, EU:C:2013:173, punkt 12 och dér angiven réttspraxis).
Se Cour de cassations (forsta civilmalsavdelningen) dom av den 4 juni 2008, Cytec, nr 06-15.320, Bull. civ. I, nr 162, s. 4.

ECLLEU:C:2016:177 9



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT WATHELET — MAL C-567/14
GENENTECH

56. Hoechst och Sanofi-Aventis har gjort gallande ****** #sxxmissmmimpmimnist att EU-domstolen i
domen Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269) visserligen slog fast att en nationell domstol som har att
avgora en talan om ogiltigforklaring av en internationell skiljedom enligt interna processuella
bestimmelser ska bifalla en talan om ogiltigforklaring som grundas pa att artikel 101 FEUF har
asidosatts, men att det enligt de aktuella processrittsliga bestimmelserna i den franska lagstiftningen
ar forbjudet att omprova internationella skiljedomar i sak och att en provning enbart kan ske da det

D P OO OPOPOPN

féreligger ett ”uppenbart S ] éSidOSﬁttande.

57. Eftersom fragan om licensavtalet eventuellt strider mot artikel 101 FEUF enligt Hoechst och
Sanofi-Aventis har tagits upp och avhandlats av skiljemannen och denna sistndmnda har faststéllt att
sa inte ar fallet, sa dr det omdjligt att besvara tolkningsfrdgan utan att omprova den tredje
mellandomen i sak, da ett sadant licensavtal som &r i fraga i malet vid den nationella domstolen inte
kan ha till syfte att begrénsa artikel 101 FEUF och séledes inte kan utgora ett uppenbart asidoséttande
av artikel 101 FEUF.

58. Enligt min mening strider de begrinsningar av omfattningen ******##sssxsmiimimmmmpiixxmrtt  ay
provningen av internationella skiljedomar i den franska lagstiftningen som Hoechst och Sanofi-Aventis
och den franska regeringen gjort gillande, namligen att &sidosdttandet av grunderna for den
internationella rattsordningen ska vara uppenbart och att det inte &r mojligt att prova en
internationell skiljedom avseende samma asidosdttande nér fragan om grunderna for réttsordningen
har tagits upp och diskuterats vid skiljedomstolen, mot principen om unionsrittens effektivitet.

59. Det ska, med hanvisning till den mekanism for provning av huruvida internationella skiljedomar &r
forenliga med unionsritten enligt bestimmelserna om grunderna for rittsordningen som domstolen
faststillt i domen Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269), som liksom férevarande fall rorde en talan
om ogiltigforklaring av en internationell skiljedom som grundas pa ett ésidosittande av grunderna for
rattsordningen och som faststélldes genom domen Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316), som avsag en
begdran om erkdnnande och verkstillighet av en internationell skiljedom som bestritts av hansyn till
grunderna for réttsordningen, erinras om att domstolen slagit fast att en genom avtal upprittad
skiljedomstol ****#xxxsssiiimppsmenaists* inte utgér en domstol i en medlemsstat i den mening som

Se punkterna 48 och 49 i detta forslag till avgorande.

Se Cour d’appel de Paris, 18 november 2004, Thales, RG nr 2002/19606, s. 9. Domstolen gjorde samma bedémning i
domen Cytec (Cour de cassation, forsta civilmalsavdelningen, dom av den 4 juni 2008, Cytec, nr 06-15.320, Bull. civ. I,
nr 162, s. 4). De tva malen rorde ett asidosittande av unionens konkurrenslagstiftning.

Eftersom talan om ogiltigforklaring enligt artikel 1520 i civilprocesslagen ror internationella skiljedomar som
meddelats i Frankrike &r den internationella skiljedomen foéremal for provning och inte det underliggande avtal som
innehéller den skiljedomsklausul som foranlett skiljeforfarandet, i forevarande fall licensavtalet. Det &r riktigt att
internationella skiljedomar inte &r avtal mellan foretag i den mening som avses i artikel 101 FEUF, utan avgéranden
fran internationella domstolar som inte har nagon anknytning till en nationell réttsordning utan omfattas av den
internationella ordningen for skiljedomstolar (se Cour de cassation, forsta civilmalsavdelningen, dom av den 8 juli
2015, Ryanair, n® 13-25.846, FR:CCASS:2015:C100797, se dven, for ett liknande resonamang, Cour de cassation, forsta
civilmalsavdelningen, dom av den 23 mars 1994, Hilmarton Ltd, nr 92-15137, Bull. civ. I, nr 104, s. 79, Cour de
cassation, forsta civilmalsavdelningen, dom av den 29 juni 2007, PT Putrabali Adyamulia, nr 05-18053, Bull. civ. I,
nr 250). Av domen Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269) framgér emellertid klart att en internationell skiljedom ska
ogiltigforklaras niar den innebér att ett avtal mellan foretag som strider mot artikel 101 FEUF far rattsverkningar,
dven om domen i sig inte utgoér ett avtal mellan foretag. Om det forholl sig pd annat sétt skulle parterna kunna
undanta konkurrensbegrinsande avtal fran tillimpningsomradet for artikel 101 FEUF genom att inféra
skiljedomsklausuler i avtalet.

Se dom Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, punkt 34). Jag kommer att anvdnda detta begrepp for att skilja mellan
vissa skiljedomstolar med avseende pa vilka domstolen har slagit fast att de uppfyller de kriterier som faststillts i
rittspraxis for att kunna framstilla en begiran om férhandsavgorande (se dom Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto
Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754 och beslut Merck Canada, C-555/13, EU:C:2014:92).
Det dr pa grundval av ovannidmnda rdttspraxis tankbart att skiljedomstolar som har att avgéra mal som ror
konventionen om bildggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat (Icsid-konventionen)
kan framstilla begéran om férhandsavgérande till EU-domstolen. Se, for ett liknande resonamang, Basedow, J., "EU
Law in International Arbitration: Referrals to the European Court of Justice”, Journal of International Arbitration,
volym 32, 2015, s. 367, s. 376-381. Eftersom antalet och betydelsen av skiljeférfaranden angdende investeringar
inom ramen for vilka fragor om tillimpningen av unionsritten uppkommer 6kar, bland annat pa omradet for statligt
stod, kan mojligheten for skiljedomstolar att framstilla begéran om forhandsavgoérande bidra till att sikerstdlla en
korrekt och effektiv tillimpning av unionsrétten.

10 ECLLEU:C:2016:177



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT WATHELET — MAL C-567/14
GENENTECH

avses i artikel 267 FEUF. Den far foljaktligen inte framstdlla en begdran om foérhandsavgorande. Det
ankommer séledes pa de nationella domstolarna i den mening som avses i artikel 267 FEUF att, i

forekommande fall genom att begira ett forhandsavgorande, **#*#*x istssmmiimmimmmpiitzenst  prova
huruvida skiljedomar (internationella eller icke—internationella) éir forenliga med unionsrétten for det
fall att en talan om ogiltigforklaring ****#*** s eller

B A A A A PP PP PP PP OPOPOFOPOPPOPN

verkstéllighet *#*xxsmssxmmmmmnmmieesnaist vackts eller for det fall att ett annat rattsmedel eller form
for provning som foreskrivs i den tillampliga nationella lagstiftningen kan tillimpas.

60. Med andra ord medfor systemet for provning av huruvida internationella skiljedomar ar forenliga
med den materiella rdtten i unionen enligt bestimmelserna om grunderna for réttsordningen, inom
ramen for antingen ett Overklagande av erkdnnande och verkstillighet eller en talan om
ogiltigforklaring, snarare en skyldighet for de nationella domstolarna att gora en prévning i efterhand,
an en skyldighet for skiljedomstolarna att gora en provning pa
FO T, 7 sttt s st Bl

61. Skiljemannens uppgift i skiljeforfaranden avseende internationell handelsrétt &r namligen att gora
en korrekt tolkning och tillimpning av avtalet mellan parterna. Skiljeménnen kan vid fullgérandet av
detta uppdrag naturligtvis komma att tillimpa unionsréitten om denna ér en del av den lagstiftning
som dr tillamplig pa avtalet (lex contractus) eller den lagstiftning som ér tillamplig pa skiljeférfarandet
(lex arbitrii). Det ankommer emellertid pa de nationella domstolarna, och inte pa skiljemannen, att
antingen inom ramen for en talan om ogiltigforklaring eller inom ramen for ett forfarande angaende
erkdnnande och verkstillighet att prova huruv1da bestammelser om grunderna for den europeiska

S e S e S0 e S0 e

rattsordningen har iakttagits, *********

62. Detta system fungerar siledes pa ett annat sétt dn systemet for 0msesidigt fortroende som framfor
allt inréttats genom Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december
2012 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatrittens
omrade **¥FFEmERRsssssaaaaaaasneeett enligt vilken det foreligger en skyldighet for den domstol

Se dom Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, punkterna 32, 33 och 40). Se &ven, for ett liknande resonamang, dom
frdn Hogsta domstolen (Sverige) av den 17 juni 2015 i mal nr T 5767-13, Systembolaget/The Absolute Company,
punkt 23.

Det forhaller sig pa sa satt med avseende pa den hénskjutande domstolen i forevarande mal och de nederldndska
domstolarna i domen i malet Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269).

Det forholl sig pa sa sitt vad betraffar de litauiska domstolarna i domen i malet Gazprom (C-536/13,
EU:C:2015:316) dar fragan uppkom om den internationella skiljedomen i fraga utgjorde en "anti-suit injunction”
som strider mot grunderna for réttsordningen i den mening som avses i artikel V.2 b i konventionen om
erkdnnande och verkstillighet av utlindska skiljedomar, undertecknad i New York den 10 juni 1958 (Forenta
nationernas fordragssamling, volym 330, s. 3, nedan kallad New York-konventionen).

Det finns naturligtvis vissa undantag sasom till exempel nir (en nationell) domstol ingriper pa forhand i
skiljeforfarandet, i dess egenskap av domstol som bistar i skiljeférfaranden. Dessa undantag syftar emellertid inte
till att sdkerstdlla att unionsrdtten iakttas. Se, for ett liknande resonemang, domen i malet Ric (C-190/89,
EU:C:1991:319) som avsag upprittandet av en skiljedomstol.

Det kan forhalla sig annorlunda vid ett internationellt skiljeforfarande i fridga om investeringar dér det i vissa
ordningar, sdsom den i Icsid-konventionen, inte foreskrivs nadgon mojlighet f6r de nationella domstolarna att
préva huruvida internationella skiljedomar ér forenliga med grunderna for den europeiska rittsordningen (se, till
exempel, artiklarna 53 och 54 i den konventionen). I den man som dessa rittsliga ordningar, siasom
Icsid-konventionen, binder medlemsstaterna och tredjelinder omfattas de emellertid av artikel 351 FEUF. En
konflikt mellan den internationella ordningen for skiljeforfaranden och unionens réttsordning skulle kunna
forhindras om skiljedomstolarna kunde framstélla begaran om férhandsavgorande (se fotnot 34).

EUT L 351, s. 1.
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som har att prova malet i sak att (pa forhand), och inte for den domstol som é&r behorig for erkdnnande
och verkstillighet att (i efterhand), iaktta den unionsritt som é&r tillimplig pa de materiella
omstdndigheterna i malet mbegrlpet bestimmelserna om grunderna foér den europeiska
riittsordningen. e R e %

63. Pa dessa grunder kommer jag att undersoka de tva begrdansningar som foreskrivs i den franska
lagstiftningen.

a) Huruvida asidoséttandet av grunderna for réttsordningen ar patagligt eller uppenbart

64. Om provningen av en internationell skiljedom med tillimpning av bestimmelserna om grunderna
for den europeiska réttsordningen (som enbart avser en mycket begriansad kategori av bestimmelser i
unionens rittsordning) skulle begréinsas till uppenbara asidosattanden av artikel 101 FEUF, sa skulle
provningen vara illusorisk, eftersom de avtal eller samordnade forfaranden som kan begréinsa eller
snedvrida konkurrensen "ofta [dr] hemliga” ***»**# szt vilket i flera fall gor
det omojligt (eller orimligt svart) for enskilda att utova réttigheter som foljer av unionens

konkurrensritt.

65. Sasom namligen Hoechst och Sanofi-Aventis medgett i punkt 21 i deras skriftliga yttrande och
deras juridisl<a OmbUd i punl(t 5 i Sitt Yttrande R R S R e R R e e e S e g leder den mycl(et
begrinsade provningen till att enbart "de mest uppenbara fallen av &sidoséittanden av artikel 101
FEUF, sasom avtal om faststillande av priser eller om uppdelning av marknaden” omfattas.
Konkurensbegrinsande verkningar kommer saledes inte att préovas av den domstol vid vilken talan om
ogiltigforklaring anhangiggjorts, eftersom det kravs mer &n en minimal provning i sak av skiljedomen
for att kunna faststdlla att begransningar foreligger, vilket de franska domstolarna inte kan gora.

66. Aven om det finns en gradering av de olika typerna av évertridelser av artikel 101 FEUF, varvid
hansyn tas till hur uppenbar 6vertrddelsen ér eller vilken skada den medfort, inom ramen for vilken
det framfor allt gors en uppdelning mellan begransnmgar pd grund av syfte eller
resultat, ***#erkiissssssaaaaaa s finns det inget stod i artikel 101 FEUF for att dra
slutsatsen att vissa av dessa begrinsningar dr godtagbara. Enligt artikel 101 FEUF ar namligen avtal
mellan foretag "som har till syfte eller resultap”***** sttt att hindra
konkurrensen uttryckligen forbjudna. Antingen foreligger det ett asidosédttande av artikel 101 FEUF,
och i det fallet ar det aktuella avtalet mellan foretagen ogiltigt, eller sa foreligger det inte nagot
asidosattande.

Se, for ett liknande resonemang punkt 33 i domen Renault (C-38/98, EU:C:2000:225) dir domstolen slog fast
att ”[d]Jomstolen i den stat dir domen gors gillande ... inte utan att ifragasitta konventionens syfte [kan] vagra
att erkdnna en dom som meddelats i en annan konventionsstat enbart av det skélet att den anser att den
nationella ritten eller ... [unions]rétten har tillimpats felaktigt i denna dom. Det finns tvirtom anledning att i
sadana fall anse att enskilda ges en tillracklig garanti genom de rattsmedel som finns i varje konventionsstat,
kompletterade av mojligheten att begéra forhandsavgorande enligt artikel [267 FEUF].” Domstolen slog
darefter i punkt 34 i den domen fast att ”[e]n sddan eventuellt felaktig rdttstillimpning som ér i fraga i malet
vid den nationella domstolen inte ... [utgjorde] ett klart asidosdttande av en réttsregel av sérskild betydelse i
rittsordningen i den stat dar domen gors gallande”.

Dom Courage och Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, punkt 27).

Professor Laurence Idot har medgett att hans uppfattning innebér att den nationella domstolen, "utom for
det exceptionella fall dd en dom innebdr att till exempel en konkurrensbegrinsande samverkan far
rattsverkningar, inom ramen for en talan mot domen inte lingre [skulle kunna] behandla sakfragan om
konkurrenslagstiftningen om den redan tagits upp och avhandlats vid skiljedomstolen”.

Se dom CB/kommissionen (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punkterna 48-52).

Min kursivering.
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67. Det saknar sdledes betydelse om dsidosdttandet av grunderna for rittsordningen dr uppenbart eller
inte. Overtrddelser av de mest grundliggande bestimmelserna som ingar i den nationella
rattsordningen kan inte godtas i nagot system, oavsett om dessa Overtrddelser dr uppenbara eller
sjalvklara.

b) Den omstindigheten att det inte dr mdjligt att prova om en internationell skiljedom strider mot
grunderna for réttsordningen om denna fraga har tagits upp och diskuterats vid skiljedomstolen,
eftersom detta skulle innebédra en omprévning i sak av ovanndmnda dom

68. I artikel 36 i domen Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269) slog domstolen fast att artikel 101 FEUF
(tidigare artikel 81 EG) utgor "en grundliggande bestimmelse som dr oundgénglig for att de uppgifter
som gemenskapen har anfortrotts skall kunna utforas och i synnerhet, for att den inre marknaden skall

D P P PP PP PP PP PP OPOPOPPOPPOPOP

kunna fungera‘ B e L I L Er R L e T

69. Vidare slog domstolen i punkt 37 i domen Gazprom (C-536/13, EU:C:2015:316) fast att
skiljedomstolar inte dr bundna av principen om 6msesidigt

fortroende, *** s saaaasa- Detta innebédr  att medlemsstaternas  domstolar
inte dr skyldiga att beakta de svar som skiljedomstolar, vilka inte &r medlemsstaternas domstolar i den
mening som avses i artikel 267 FEUF, ger pa fragor angdende unionsritten.

70. Om artikel 101 FEUF ar en bestimmelse som dr sa grundliggande for unionens rittsordning kan
foljaktligen det forhéallandet att parterna tagit upp och diskuterat fragan om den internationella
skiljedomen dr forenlig med denna bestimmelse vid skiljedomstolen inte vara avgorande, eftersom
parternas beteende under skiljeférfarandet skulle kunna 'aiventyra effektiviteten av denna artikel da
skiljedomstolen i princjp ****###*xssimsmmpiimppipsapeseasst* inte kan framstélla en begdran om
forhandsavgorande till domstolen och nodvandigtvis inte har till uppgift att tolka och tillimpa

unionsratten.

71. Av dessa skil kan provningen av en medlemsstats domstol om internationella skiljedomar strider
mot bestimmelser om grunderna for den europeiska rittsordningen inte vara kopplad till fragan om
denna fraga tagits upp eller diskuterats under skiljeforfarandet eller begridnsas av det forbud som
foreskrivs i den nationella lagstiftningen mot att omprova domen i sak.

Domstolen grundade denna slutsats pa artikel 3 g i EG-férdraget (nu artikel 3.1 b FEUF). Sasom jag anfort
i punkt 182 i mitt forslag till avgérande i malet Gazprom (C-536/13, EU:C:2014:2414) "delar jag inte
tolkningen av domen Eco Swiss (EU:C:1999:269, punkt 36) ... enligt vilken enbart den omstindigheten att
ett visst omréade ingar bland unionens exklusiva eller delade befogenheter i enlighet med artiklarna 3 FEUF
och 4 FEUF rdcker for att en unionsrittslig bestimmelse ska anses avse grunderna for rdttsordningen

(ordre public). ...” Om sa var fallet skulle hela unionsritten, allt fran Europeiska unionens stadga om de
grundldggande rittigheterna till ett direktiv om tryckbdrande anordningar, utgéra grunderna for
rittsordningen ...” I punkt 177 i ovanndmnda forslag till avgérande papekade jag med hinvisning till

punkt 304 i domen Kadi och Al Barakaat International Foundation/radet och kommissionen
(C-402/05 P och C-415/05 P, EU:C:2008:461), att begreppet grunderna for den europeiska rittsordningen
enbart kan omfatta "principer som &r en del av grundvalarna for [unionens] rattsordning” som man “inte
kan tillata dsidosdttande av, pa grund av att ett sadant asidosdttande skulle vara oacceptabelt ur en fri
och demokratisk rittsstats synvinkel”. Det ror sig saledes om “tvingande [regler] som &r sd grundldggande
for ... [unionens] rattsordning att det inte kan medges nagot som helst undantag fran den i samband med
det aktuella malet” (se punkt 100 i mitt forslag till avgérande i malet Bogendorff von Wolffersdorff,
C-438/14, EU:C:2016:11). Artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF utgor siledes bestimmelser som é&r
grundldggande och viktiga for den inre marknadens funktion. Marknaden skulle inte fungera utan dessa
bestammelser och en Gvertriddelse av dem, oavsett om den &r uppenbar eller sjalvklar, dr inte godtagbar
enligt unions réttordning.

Se dven, for ett liknande resonemang, punkt 154 i mitt forslag till avgérande i méalet Gazprom (C-536/13,
EU:C:2014:2414).

Se dom Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C-377/13,
EU:C:2014:1754) och beslut Merck Canada (C-555/13, EU:C:2014:92). En skiljeman utgér saledes inte en
“domstol i en medlemsstat” i den mening som avses i ndimnda réttspraxis, eftersom dess behorighet inte
ar obligatorisk, utan foljer av ett avtalsrdttsligt val som parterna gjort frivilligt i det avtal som foranlett
skiljedomarna som ér i fraga i malet vid den nationella domstolen.
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72. Med andra ord kan en eller flera parter i avtal som skulle kunna vara konkurrensbegriansande inte
undanta dessa avtal frdn provningen enligt artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF genom att anvinda sig
av ett skiljeforfarande.

2. Fragan huruvida artikel 101.1 FEUF innebér att en internationell skiljedom, som den som ér i fraga i
malet vid den nationella domstolen, genom vilken ett patentlicensavtal som innebédr att lopande
licensavgifter ska erldggas under licensavtalets giltighetstid ges réttverkningar, ska ogiltigforklaras, dven
om ogiltigforklaringen av ett patent som avser den berorda tekniken (i forevarande fall patent EP 177)
har retroaktiv verkan eller nir anvindningen av den aktuella tekniken inte utgor nagot intrang (i
forevarande fall patenten US 522 och US 140).

a) Inledande anmérkningar

73. Det framgér av den tredje mellandomen och av skiljemannens tolkning av licensavtalet att
Genentechs skyldighet att erldgga l6pande licensavgifter till Hoechst och Sanofi-Aventis, faststéllda pa
grundval av bolagets tillverkning av ldkemedel med anvéndning av aktivatorns teknik, inte villkorades
av att tekniken skyddas av ett patent eller av att patentskyddet

kvarstéir. e e e e e e e e e e e e e ol e e el el el el el el el el el el el el el e e e e e e

74. 1 den tredje mellandomen anges att enbart anvdndningen av den aktuella tekniken under
licensavtalets giltighetstid rdcker for att en skyldighet att erligga lopande licensavgifter ska

uppkomma el e sl el s e el sk sl sl sl sl e e s ksl sk el skl ek ke R e ek e ek kel ok

75. 1 detta avseende ankommer det inte pa domstolen att omprova eller ifragasiatta de omstandigheter
som skiljemannen har faststillt eller dess tolkning av licensavtalet pa grundval av den tyska
lagstiftningen enligt vilken licensavtalet medfor en skyldighet att erliagga licensavgifter trots att ett
eller flera patent ogiltigforklarats eller att det inte konstaterats nagot patentintrang.

76. Den hénskjutande domstolens begdran om férhandsavgorande avser namligen endast tolkningen av
artikel 101 FEUF, vilket innebdr att Genentechs hianvisningar till domen Huawei Technologies
(C-170/13, EU:C:2014:2391) och till vissa delar av mitt forslag till
avgorande ** E— R % i det maélet, som avsig tolkningen av
artikel 102 FEUF, ar forgaves.

I sina svar pa de skriftliga fragor som domstolen har stillt anférde Genentech, Hoechst och
Sanofi-Aventis, den franska regeringen och kommissionen att den tredje mellandomen inte avser patent
EP 177. Kommissionen har papekat att de tvd amerikanska patenten (patenten US 522 och US 140) inte
heller har nagon storre betydelse for den tredje mellandomen. Kommissionen har gjort gillande att
aterkallandet eller ogiltigforklaringen av ett patent som omfattas av en licens enligt den lagstiftning som
ar tillimplig pa licensavtalet, ndmligen den tyska lagstiftningen, inte paverkar skyldigheten att erligga
licensavgifter och har tillagt att licens enligt den tyska lagstiftningen &ven kan beviljas for en teknik
som varken har patenterats eller kan patenteras. Hoechst och Sanofi-Aventis har framhallit det
forhallandet att det av den tredje mellandomen tydligt framgar att skiljemannen alagt Genentech att
erlagga licensavgifter som ska betalas till Sanofi genom att enbart grunda skyldigheten pa anvdndningen
i USA av den aktivator som omfattas av licensavtalet fér Genentechs tillverkning av Rituxan'.

Det &r utrett att det enligt de amerikanska domstolarna inte skett nagot intrang i patenten US 522 och
US 140. Vidare slog skiljemannen i punkterna 322-330 i den tredje mellandomen fast att aktivatorn
hade anvints for tillverkning av Rituxan mellan den 15 december 1998 och den 27 oktober 2008. Se
ovan punkt 16 i detta forslag till avgorande.

C-170/13, EU:C:2014:2391.
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b) Parternas argument

77. Genentech menar att den skyldighet som éldggs i den tredje mellandomen, att erligga aktuella
l6pande licensavgifter ndr patentet ogiltigforklarats eller nér det faststéllts att det inte foreligger nagot
intrang i det patent som avses med licensen, inte enbart har en betydande inverkan pa handeln mellan
medlemsstaterna, utan dven utgor en konkurrensbegransning, bade vad giller syfte och verkan.

78. Genentech har, med avseende pa péaverkan pa handeln mellan medlemsstaterna, anfort att
kommissionen den 2 juni 1998, med tillimpning av radets forordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli
1993 om gemenskapsforfaranden for godkdnnande for forséljning av och tillsyn 6ver humanlidkemedel
och veterindrmedicinska lakemedel samt om inrdttande av en europeisk
lél(emedelsmyndighet, e ol sl sl sl sl sl sl sl ok ok ke ok Sl Sk sl Sl sl sl sl sl sl sl sl sk sk sk sk sk sk sl Sl sl sl sl sl sl sl sl sk sl sk sk sk sk sl sl e vl e vk godl(ént f('jrséljningen av
MabThera med verkan fér handeln inom hela unionen. Genentech tillverkade enligt egna uppgifter
under den relevanta perioden (1998-2008) ’rituximab” for forsédljning i olika medlemsstater,
huvudsakligen i Forbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike,
Republiken Italien och Foérenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Genentech har anfort
att de licensavgifter som skiljemannen é&lagt har faststéllts pa grundval av den vérldsomfattande
nettoforséljningen av slutprodukter under perioden 1998-2008 och att den konkurrensbegrinsning
som den betalning som skiljemannen alagt innebdr, med hdnsyn till den betydande volymen av
forsaljningen i Europeiska unionen under den relevanta perioden, direkt paverkar handeln mellan
medlemsstaterna.

79. Genentech har dven anfort att foretaget har en konkurrensnackdel pd marknaden, eftersom det
maste betala for anvindningen av en teknik som andra konkurrenter kan utnyttja fritt och gratis.

80. Dessutom har Hoechst och Sanofi-Aventis, enligt Genentechs uppfattning, belénats och berikats
orattmatigt genom uttaget ay ******xwxiikibiiiipsuiiiiiiiipessses 1opande licensavgifter for
vetenskapliga och tekniska upptickter som de inte pa nagot sitt har bidragit till. Genentech har anfort
att de internationella skiljedomar som ér i fraga i tvisten i malet vid den nationella domstolen innebéar
att Hoechst och Sanofi-Aventis, i strid med den europeiska unionens konkurrensritt, har rétt att
"beskatta” sina konkurrenter och ekonomiskt belasta likemedelsindustrin i allmdnhet och Genentech
och dess dotterbolag, som utévar verksamhet savil i Europa som i 6vriga delar av vérlden, i synnerhet.

81. Genentech har, vad giller sjilva konkurrensen, anfort att Sanofi-Aventis dr den ndst storsta
lakemedelskoncernen i Europa nér det giller intdkter for receptbelagda lakemedel och att bolaget &r
engagerat i forskningen och utvecklingen och tillverkningen av likemedel pa flera
behandlingsomraden. Genentech har tillagt att Sanofi-Aventis dr en av huvudkonkurrenterna till Roche
(som idag innehar 100 procent av andelarna i Genentech) inom det omrade av likemedelsindustrin
som dr inriktat pa forskning.

82. Hoechst och Sanofi-Aventis anser ddremot att de skiljedomar som har 6verklagats av Genentech
enbart har ett mycket begridnsat samband med unionen.

EGT L 214, s. 1.

Genom beslut av den 3 oktober 2013 beslutade Cour d’appel de Paris att den tredje mellandomen,
den slutliga domen och tillagget fick verkstillas. De péafoljder som utdomdes dér har foljaktligen
verkstillts.
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83. De har dven anfort att de licensavgifter som Genentech ar skyldigt att erldgga inte har sin grund i
ett europeiskt patent och att de internationella skiljedomar som Overklagats inte alls paverkat
Genentechs forséljning. De har dven tillagt att skiljemannen enbart avgjorde fragan om Genentech
enligt avtalet var skyldigt att erldgga de licensavgifter som faststills i licensavtalet och att de
licensavgifter som tillerkdnts Hoechst och Sanofi-Aventis genom den slutliga domen faststillts pa
grundval av den virldsomfattande forséljningen av Rituxan, varav enbart 17 procent avser unionen,
vilket motsvarar ca 18 miljoner euro for den berérda perioden 1998—2008.

¢) Bedomning

84. Vad giller bedomningen av fragan huruvida handeln mellan medlemsstaterna paverkas ansluter jag
mig till kommissionens yttrande i dess svar pa de skiftliga fragor som domstolen stéllt, ndmligen att det
ankommer pa den hédnskjutande domstolen att, med hénsyn till den berérda marknadens egenskaper,
undersoka om det med tillracklig grad av sannolikhet kan forutses att skyldigheten att erligga avgifter
till foljd av den slutliga domen och med tillimpning av licensavtalet direkt eller indirekt, faktiskt eller
potentiellt kan inverka pa handelsflodet mellan medlemsstater och att denna inverkan inte &r

obetydhg EE R T T T L ok

85. Vad giller konkurrensbegransningen ror det sig inte hiar om att fi klarhet i huruvida Genentech
har missgynnats i affirsmissigt hinseende av den tolkning som skiljemannen gjort av licensavtalet
eller om  foretaget med facit i hand inte  hade  ingitt ett  sadant
avtal, #s Pttt Syftet med artikel 101 FEUF ér inte att allmént
reglera de kommersiella relationerna mellan foretagen, utan enbart att forbjuda vissa typer av avtal
mellan foretag som kan péaverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att
hindra, begrinsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden.

e sl sl ol sl sl ok sk ke s sl sk sl Sl sl sl sl sl s sl vk ok ok

86. Vidare undersokte domstolen i domen Ottung (320/87, EU:C:1989:195), med avseende pa
konkurrensritten, en avtalsenlig skyldighet enligt vilken innehavaren av en licens avseende en
patenterad uppfinning var skyldig att erldgga en licensavgift utan begrénsning i tiden och saledes éven
efter det att patentet hade upphort att gilla.

Kommissionen har anfort att vissa uppgifter tyder pa att skyldigheten att erligga de aktuella
licensavgifterna kan ha en sadan inverkan. "For det forsta dr den geografiska omfattningen av
licensavtalet varldsomfattande och avser saledes hela Europeiska unionen .... For det andra avser
licensavtalet en teknik som enligt skiljemannens uppfattning har anvénts for tillverkning av
rituximab som &r den aktiva bestdndsdelen i likemedlet MabThera som saluférs i unionen. Fér det
tredje har MabThera godkints for forsdljning ... i enlighet med artikel 3 i férordning (EEG)
nr 2309/93. For det fjirde verkar det som om Genentech har salufért MabThera i vart fall i
Tyskland, Frankrike och Italien. For det femte forefaller det som om Sanofi och [Genentech, som
nu ingar i Rochekoncernen] ér betydande konkurrenter inom liakemedelsforskningen och framfor
allt potentiella konkurrenter pd det omrade pa vilket Rituxan (och MabThera) verkar. For det
sjatte kan skyldigheten att betala licensavgifter pdverka Genentechs tillverkningskostnader och
medfora att konkurrensen pé befintliga produkt- och teknikmarknader minskar, framfor allt pa det
omréade pa vilket MabThera verkar. For det sjunde verkar det som om Rituxan och MabThera’
svarar for en omsdttning pa mer &n en miljard euro, vilket innebér att de kan betraktas som
blockbuster ldkemedel.”

Sasom Hoechst och Sanofi-Aventis anfort i sina svar pa de skriftliga fragor som domstolen stéllt
"récker inte enbart det forhallandet att betalningen av de licensavgifter som ska erldggas enligt
licensavtalet eventuellt kan utgéra en finansiell belastning for licenstagaren, i forevarande fall
Genentech, for att den ska anses utgora en konkurrensbegransning. En sadan belastning illustrerar
enbart den kommersiella naturen av det licensavtal som ingatts, med full kinnedom, av fullt
medvetna, jamnstarka foretag och som, liksom varje handelsavtal, kan visa sig vara mindre
fordelaktigt i kommersiellt hdnseende dn vad en av parterna ursprungligen avsett.”
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87. 1 punkterna 11 och 12 i den domen slog domstolen fast foljande:

"Det kan inte uteslutas att en bestimmelse i ett licensavtal enligt vilken det foreligger en skyldighet att
betala en licensavgift kan ha en annan grund dn ett patent. En sadan bestaimmelse kan namligen pa sa
satt aterspegla det varde som enligt affdrsmdssiga bedomningar tillerkanns de nyttjandemojligheter som
avtalet ger ...

For det fall att skyldigheten att betala licensavgifter dr obegrdnsad i tiden och det dérfor gors gillande
att den dven binder gildendren efter det att giltighetstiden for det berdrda patentet 1opt ut,
uppkommer fragan om skyldigheten att fortsétta att betala licensavgiften med hansyn till licensavtalets
ekonomiska och rittsliga ssmmanhang kan utgora en konkurrensbegransning i den mening som avses i

2 R R R R R R T TR I R R R R R PR BB PR BB BT T
artikel [101].1.

88. Domstolen fann att skyldigheten i fraga kan strida mot artikel 101.1 FEUF antingen om den
innebdr att licenstagaren inte har ritt att siga upp avtalet med rimligt varsel eller om den syftar till
att begrénsa licenstagarens handlingsfrihet efter

uppséigningen. e  a

89. Aven om ovannimnda dom rérde ekonomiska och rittsliga omstindigheter som skiljer sig nagot
frain de som det ror sig om i tvisten i malet vid den nationella
domstolen’ e ofe sl sl o e sl sl S e ol sl sl S vl sl sl S vl sl sl el sl sl sl e sle sl sl e e sle sl s e sl sl sl sl sl sl sl sl sl e sl sl s ke sl sl s ke ok anser jag att denna réttspraxis l(an
tillampas analogt pa forevarande fall.

90. I den tredje mellandomen bekriftas att den skyldighet som aligger Genentech att erldgga
licensavgifter inte foljer av anvdndningen av en teknik som skyddas av giltiga patent, utan enbart av
det berérda licensavtalet. e sl sl sl s e sle sl sl sl sl sk e sl sl sk e sl sl sk s sl sl sl e e sl sk s e sk s s sl sk sk el sk sk sl ke s sk s e sl sk sk sl ek kvl AV den toll(ning som
skiljemannen gjorde av licensavtalet med tillimpning av den tyska lagstiftningen framgar klart att det
affairsmaissiga syftet med avtalet var att mojliggora for Genentech att anvinda den berérda aktivatorn
och samtidigt forhindra rittsliga processer angdende patent. Eftersom Genentech, till skillnad fran
andra anvidndare av aktivatorn som inte ingatt ett sadant licensavtal med Hoechst och Sanofi-Aventis,
faktisk kom i atnjutande av denna "tillfalliga

Min kursivering.

Se dom Ottung (320/87, EU:C:1989:195, punkt 13). Genentech har anfort att kommissionen i sitt
beslut av den 2 december 1975 om ett forfarande enligt artikel [101 FEUF] (IV/26.949 —
AOIP/Beyrard) (EGT, L 6, s. 8), "faststillde att det foreligger en konkurrensbegransning nér det i
en bestimmelse i ett avtal avseende patent som avses med licensen 'foreskrivs att licensavgifter
ska betalas till licensgivaren utan att sistndmndas patent utnyttjas’. Kommissionen anser att ...
en sadan bestimmelse i ett licensavtal "dven strider mot artikel [101].1 FEUF p& samma sitt som
skyldigheten att betala licensavgifter efter patentets utgang” (min kursivering). Genentechs
yttrande ror en bestimmelse enligt vilken det foreligger en skyldighet for licenstagaren att betala
avgifter ndr den tillverkar de produkter som avses i avtalet utan att anvdnda licensgivarens
patent. I ovan ndmnda beslut fann kommissionen att bestimmelsen hade en
konkurrensbegridnsande verkan, eftersom det enligt denna bestimmelse forelag en skyldighet att
betala licensavgifter till licensgivaren utan att sistndmndas patent hade anvints. Kommissionen
slog i detta sammanhang fast att denna bestimmelse, i likhet med andra bestimmelser enligt
vilka det foreligger en skyldighet att erligga licensavgifter efter utgédngen av ett patent, strider
mot artikel 101.1 FEUF. Kommissionen har liksom domstolen i punkt 13 i domen Ottung
(320/87, EU:C:1989:195) betonat att “skyldigheten att betala licensavgifter efter utgangen av
patentet ... utgor ett dsidosittande av artikel [101], eftersom licenstagaren inte enligt avtalet har
rétt att sdga upp avtalet” (min kursivering).

Forevarande fall avser ett fall av ogiltigforklaring eller ett fall ddr patentintrang inte faststillts
foreligga, medan domen i malet Ottung (320/87, EU:C:1989:195) rorde patentskyddets utgang.
Hoechst och Sanofi-Aventis har anfort att det i flera medlemsstaters nationella lagstiftningar
foreskrivs att licenstagaren har ratt att upphora att erligga licensavgifter i framtiden nér ett
patent har ogiltigforklarats, men vederbérande kan dédremot inte krdva &terbetalning av
licensavgifter som redan erlagts.
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EELTES

frist” *x* under licensavtalets giltighetstid, fanns det
ingen skyldlghet att aterbetala de avglfter som Genentech enligt avtalet var skyldigt att erldgga for
anvindningen av aktivatorn, oaktat att det inte foreldag nagot patentintrang eller att de berorda
patenten hade ogiltigfoérklarats.

91. Skyldigheten att erldgga licensavgifter foreskrevs dessutom enbart for licensavtalets giltighetstid och
Genentech hade réitt att sdga upp avtalet med en mycket kort varsel pa tva
ménader e o 3l 3l 3 e 3l 3l 3l A 3k 3l 3l A vk 2l 3l K vk Sl Al vk 3l Sl A vk 2l Sl N Sl e Al R Sk e Al Rk e Sl ek e e ek kel Rk el ok ke e Efter uppségningen av licensavtalet
befann sig Genentech saledes i exakt samma situation som alla andra anvdndare av den berdrda

al(tlvatorn foole sl sk sk sk ek ek ek ek ek ek ok ek ok ke ke e ke sl sk ek sl ok sk sl sl sl sl sl ok ok

92. Genentechs handlingsfrihet var inte pad nagot sétt begrinsad under perioden efter uppsdgningen
och foretaget var inte heller bundet av en bestimmelse som forbjod foretaget att ifragasitta giltigheten
av de berérda patenten eller forhallandet huruvida det foreldg ett patentintrang. Till folid av
uppsdgningen av licensavtalet vickte Genentech for ovrigt talan om ogiltigforklaring av patenten vid
United States District Court for the Northern District of California (amerikansk domstol fér norra
regionen i Kalifornien).

93. Genentech har emellertid anfort att det av domen Windsurfing International/kommissionen
(193/83, EU:C:1986:75) framgar att ett asidosdttande av artikel 101.1 FEUF foreligger om innehavaren
av en patentlicens é&r skyldig att betala licensavgifter som faststillts pa grundval av
nettoforséljningspriset pa en produkt som inte omfattas av patentet.

94. 1 den domen slog domstolen fast att det system for berakning av licensavgifter som grundade sig pa
forsaljningsnettopriset pa en komplett vindsurfingbrdda kunde begriansa konkurrensen for skrov, som
inte Omfattades av ett patent % ol ole sle ok s sle sl sk s sl e ke sl sl sl sl e sl sl sl e e sk s e e sk sl e sl s e sl s sl sl e sk sk sl ek skl e sl sk s sl e sk sk sl ek ok ok Domstolen
anforde i det avseendet i punkt 65 i den domen att det fanns en efterfragan pa savil enskilda riggar
som enskilda skrov.

95. I den domen hade patentinnehavaren emellertid, genom den omtvistade bestimmelsen och i strid
med artikel 101.1 e FEUF, som villkor for att inga avtal kravt att den andra parten atog sig ytterligare
forpliktelser, * *** som varken till sin natur eller
enligt handelsbruk hade nagot samband med féremalet for avtalet. I tvisten i malet vid den nationella
domstolen finns det emellertid inget som tyder pa att verkstilligheten av den tredje mellandomen
skulle medféra skyldigheter fér Genentech som till sin natur eller enligt handelsbruk inte har nagot
samband med féremalet for licensavtalet.

96. Skiljemannen har anfort att det affirsméssiga syftet med licensavtalet var att forhindra rittsliga
processer angdende patent och att berdkningen av licensavgifter foljaktligen var helt oberoende av om
det fanns ett giltigt patent for slutprodukten eller inte.

Se punkt 315 i den tredje mellandomen.

I domen Ottung (320/87, EU:C:1989:195) féreskrevs en uppségningstid pa sex manader som
lopte ut den 1 oktober varje ar.

Déremot, sdsom kommissionen anfort i sitt yttrande “"paverkar en skyldighet att fortsdtta att
betala licensavgifter, utan att det foreligger en mojlighet att sdga upp avtalet med rimligt
varsel, licenstagarens tillverkningskostnader, utan att det ar ekonomiskt motiverat, vilket
leder till en minskning av konkurrensen pa befintliga produkt- och teknikmarknader och
avskrécker licenstagaren fran att investera i utvecklingen och forbittringen av sin teknik.”

Se dom Windsurfing International/kommissionen (193/83, EU:C:1986:75, punkt 67).

Den berérda bestimmelsen i licensavtalet innebar att licenstagarna var skyldiga att betala
licensavgifter for riggar for en vindsurfingbridda, som tillverkats enligt ett patent som
enbart omfattade riggar, pa grundval av ett forsdljningspris pd en komplett
vindsurfingbridda, som bestod av riggar och skrov, varvid sistndmnda inte skyddades av
patentet.
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97. Jag anser foljaktligen att artikel 101 FEUF inte utgor hinder for att ett licensavtal, enligt vilket
licenstagaren ska betala licensavgifter endast av det skilet att denne utnyttjar de patentrittigheter som
avses med licensavtalet, far rattsverkningar for det fall patent som skyddar en teknik har forklarats
ogiltiga eller for det fall det inte faststéllts nagot intrang i patenten, nir dels det affirsméssiga syftet
med avtalet dr att mojliggora for licenstagaren att anvidnda den berdrda tekniken och samtidigt
forhindra rattsliga processer angaende patenten, dels licenstagaren kan sdga upp licensavtalet med
rimligt varsel, trots att patenten ogiltigforklarats eller det inte konstateras nigot patentintrang.

3. Huruvida undantagsférordningarna om teknikéverforing ér tillampliga

98. Genentech, Hoechst, Sanofi-Aventis, den nederlandska regeringen och kommissionen har yttrat sig
angdende fragan om bestimmelserna i kommissionens forordning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars
2014 om tillimpningen av artikel 101.3 i fordraget om Europeiska unionens funktionssétt pa grupper
av avtal om tekmkoverforlng ek stk ok ok ok ok ok sk sk ok sk bk ok sk sk sk bk ks sk bk sk sk sk sk sk sk sk s ok ar tlllamphga

99. Den franska regeringen anser diremot att kommissionens forordning (EG) nr 240/96 av den
31 januari 1996 om tilléimpning av fordragets artikel [101].3 [FEUF] pa vissa grupper av avtal om
teknikOverforing **** s ssssmmimeniiienpippnapiieaaisesaaseess och forordning nr 772/2004
ar tillampliga for den aktuella perioden, eftersom den fraga som stillts ror genomférandet av
licensavtalet under perioden den 15 december 1998-27 oktober 2008.

100. Enligt min mening behover det inte avgoras huruvida de tre forordningarna, sa kallade
undantagsférordningar, ar tillampliga i forevarande mal.

101. Utéver den omsténdigheten att domstolen inte har tillrackliga uppgifter fér att kunna gora en
sadan bedomning, skulle den vara overflodig, eftersom jag anser att artikel 101.1 FEUF och 101.2
FEUF i enlighet med domen Ottung (320/87, EU:C:1989:195) inte innebér att den tredje mellandomen
maste ogiltigforklaras. Enligt undantagsférordningarna ska artikel 101.3

PEUF e sl oo s ole o sle o sle o sle e sl e sl e sl e s oo s oo s vle s vle e vle e e e vle e dle e sle e sle e sle ke sle ke sle ke sle ke sl ke sl ke sl ke sl e sl e sl ke sl e tillémpas pé ViSS& grupper av avtal om
teknikoverforing som ingas mellan endast tva parter och motsvarande samordnade forfaranden, som
omfattas av artikel 101.1 FEUF.

ok

102. Det kan for fullstindighetens skull konstateras att Genentechs argumentation att den skyldighet
som aligger foretaget enligt den tredje mellandomen att erldgga licensavgifter pa grundval av samtliga
forséljningar av MabThera utgor en sérskilt allvarlig begrinsning enligt artikel 4.1 a och d i férordning
nr 316/2014 inte kan godtas.

103. Det framgar ndmligen inte av handlingarna i malet i domstolen att licensavtalet och den tredje
mellandomen har till syfte eller resultat att begridnsa Genentechs mojligheter att faststélla sina priser
nér foretaget sdljer produkter t111 tredje

man, N | PV e begréinsa dess mo;hgheter att
“utnyttja sina teknik "ttlgheter att "bedriva forskning och

utveckling”. **** Rk

EUT L 93, s. 17.
EGT L 31, s. 2.
De tre aktuella férordningarna har férordning nr 19/65 som rittslig grund.

Se artikel 4.1 a i férordning nr 316/2014. Se, for ett liknande resonemang, artikel 101.1
a FEUF.

Se artikel 4.1 d i forordning nr 316/2014. Se, for ett liknande resonemang,
artikel 101.1 b FEUF.

ECLLEU:C:2016:177 19



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT WATHELET — MAL C-567/14
GENENTECH

VI — Forslag till avgorande

104. Jag anser foljaktligen att domstolen ska besvara de fragor som Cour d’appel de Paris har stillt pa
foljande sitt:

Det krévs inte enligt artikel 101 FEUF, for det fall patent som skyddar en teknik forklarats ogiltiga eller
for det fall det inte konstaterats ndgot patentintring, nagon ogiltigforklaring av en internationell
skiliedom som ger rittskraft at ett licensavtal, enligt vilket licenstagaren ska betala licensavgifter
endast av det skdlet att denne utnyttjar de patentrittigheter som avses med licensavtalet, nir det
affirsméssiga syftet med avtalet dr att mojliggora for licenstagaren att anvianda den berorda tekniken
och samtidigt undvika réttsliga processer angdende patent, under forutsittning att licenstagaren kan
sdga upp licensavtalet med rimligt varsel, ifragasétta huruvida patenten &r giltiga eller ingripa mot
patentintrang och behéller sin handlingsfrihet efter uppsagningen.
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