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Artkut omawia typowe postanowienia dotyczgce praw wiasnosci intelektualnej, ktdére pojawiajg
sie w umowach dystrybucyjnych na obszar Unii Europejskiej, a ktére mogg stanowi¢ ograniczenie
konkurencji. Uwzgledniono m.in. przyjety sposob analizy naktadajgcych sie regulacji krajowych
z zakresu prawa wiasnosci intelektualnej oraz unijnego prawa ochrony konkurencji, a takze wa-
runki wytgczenia spod zakazu porozumien ograniczajgcych konkurencje. Celem artykutu jest
przyblizenie problematyki w Swietle praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej i sgdow unijnych.
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intelektualnej; szczegdlny przedmiot prawa wtasnosci intelektualne;.

JEL: K21

* Adwokat, zajmuje sie obstuga prawng spoétek branzy farmaceutycznej w Szwaijcarii.
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. Wstep

Upowaznienie do korzystania z praw wiasnosci intelektualnej (PWI), a zwtaszcza upowaznie-
nie do korzystania ze znakéw towarowych, z informacji technicznych lub know-how (np. strategii
promocyjnych) stanowi przewaznie istotny element kompleksowych umow dystrybucyjnych. Przy
ocenianiu korzysci i ryzyka zwigzanych z tego rodzaju postanowieniami uwzglednia sie wartos¢
rynkowg objetego nimi prawa, zakres i skutecznos¢ dostepnej ochrony PWI oraz tres¢ zobowig-
zan towarzyszgcych. Zespét tych elementow decyduje rowniez o wptywie licencji na konkurencije.
Ponizej przedstawiono kilka typéw postanowien dotyczgcych PWI, na ktére nalezy zwréci¢ uwage
przy okazji przygotowywania lub opiniowania umoéw dystrybucyjnych, poniewaz postanowienia te
mogg — cho¢ nie muszg — spotkac sie z negatywng oceng organu ochrony konkurenciji.

Il. Umowne ograniczenia licencji

Na mocy umowy dystrybucyjnej, poza zobowigzaniem do nabywania towaru i prowadzenia
jego odsprzedazy, dystrybutor zazwyczaj zostaje zobligowany do podejmowania dodatkowych
dziatan. Czesto chodzi o wsparcie sprzedazy, takie jak promocja towaréw objetych umowg lub
udziat w postepowaniach przetargowych, a takze np. zapewnienie wymaganego standardu ja-
kosciowego przy czynnosciach transportowych oraz przechowywaniu towaru, swiadczenie ustug
gwarancyjnych i serwisowych czy dopetnianie formalnosci importowych'. W przypadku branzy
farmaceutycznej od dystrybutora oczekuje sie nadto dokonywania szeregu wyspecjalizowanych
czynnosci z zakresu bezpieczenstwa lekow (pharmacovigilance), a niekiedy aktywnego uczest-
nictwa w procesie rejestracji leku, ubiegania sie o refundacje, przepakowywania i powtérnego
znakowania leku lub prowadzenia systemu informacji medyczne;.

W interesie licencjodawcy lezy takie uksztattowanie licencji, aby z jednej strony otworzy¢
dystrybutorowi pole do skutecznego wykonywania zobowigzan wynikajgcych z umowy dystry-
bucyjnej, z drugiej zas pozostawi¢ sobie mozliwie najwiekszy zakres kontroli nad PWI bedgcym
przedmiotem licencji. Dlatego upowaznienie dystrybutora do korzystania z PWI z reguty zostaje
obwarowane rozmaitymi ograniczeniami. Nalezy do nich m.in. sciste powigzanie zakresu licenc;ji
z zakresem dziatalnosci dystrybutora lub z towarami dostawcy, ograniczenie licencji w czasie,
ograniczenie terytorialne licencji, nakaz wykonywania udzielonego prawa w sposéb zgodny z po-
lityka dostawcy, uprawnienia kontrolne licencjodawcy, zakaz korzystania z konkurencyjnych PWI,
zrzeczenie sie prawa do rejestrowania zblizonych nazw i domen internetowych, zobowigzanie do
niekwestionowania waznosci PWI, zakaz cesji czy przeniesienie na dostawce wszelkich PWI, ktore
mogtyby przystugiwaé dystrybutorowi w zwigzku z realizacjg umowy dystrybucyjnej. Szczegétowe
okreslenie w umowie sposobu korzystania z PWI jest istotne zwtaszcza wtedy, kiedy w kraju, do
ktérego odnosi sie umowa, PWI chronione jest w niewystarczajgcym stopniu, np. z powodu nie-
zarejestrowania znaku towarowego.

Jednakze dystrybutorzy o silnej pozycji przetargowej, dziatajacy na rynku przetargéw, wy-
soko wyspecjalizowani lub tacy, ktérych dziatalno$¢ wymaga znaczacych inwestycji mogg zgdac
wytgcznosci uprawnien licencji, takze z wytgczeniem samego licencjodawcy.

T Wprawdzie w handlu unijnym dystrybutor nie bedzie dokonywat czynnosci importowych, jednak warto o nich wspomnie¢ chocby ze wzgledu na Szwaijcarie,
ktora jest istotnym graczem w handlu europejskim, a przy tym, nie nalezgc do UE, w linii orzeczniczej praktycznie rozcigga unijny zakaz ogranicze-
nia handlu réwnolegtego na swoje terytorium. Zob. wyr. szwajcarskiego Trybunatu Federalnego z 04.04.2017 r. w sprawie 2C_172/2014 Gaba/Gebro
i wyr. z24.10.2017 r. w sprawie 2C_63/2016 BMW (oba dostepne na stronie: https://www.bger.ch/index.htm).
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lll. Mozliwos¢ stosowania prawa ochrony konkurencji
do klauzul PWI

Obecnie zgodnie uznaje sie, ze ochrona przedsiebiorcy ptyngca tak z prawa wtasnosci in-
telektualnej, jak i z prawa ochrony konkurenciji jest jednakowo spotecznie pozgdana, poniewaz
oba rodzaje ochrony prawnej — cho¢ kazda na swoj sposéb — sprzyjajg innowaciji, co z kolei prze-
ktada sie na dobrobyt konsumentow?. Méwi sie wrecz o komplementarnosci i konwergencji PWI
z prawem ochrony konkurencji ze wzgledu na ich proinnowacyjny cel, zadnej z tych dziedzin nie
dajac pierwszenstwa przed drugg (Schmidtchen, 2009).

Jednak juz w samej logice PWI i prawa ochrony konkurencji tkwi zarzewie konfliktu: o ile
zasadg prawa witasnosci intelektualnej, podobnie jak kazdego prawa wtasnosci, jest wytgczenie
innym podmiotom mozliwosci korzystania z tego prawa, to prawem ochrony konkurencji rzgdzi
zasada przeciwna: tu chodzi o otwarcie rozmaitym podmiotom mozliwosci swobodnego reali-
zowania interesow gospodarczych, o niewykluczanie ich z ekonomicznego wspotzawodnictwa.
Innymi stowy, cho¢ wytgczny charakter PWI motywuje przedsiebiorce do innowaciji, to daje mu
rowniez mozliwos$¢ blokowania wspotzawodnictwa ze strony innych przedsiebiorcow?; stad rodzi
sie potrzeba kontroli uprawnien z PWI w oparciu o prawo ochrony konkurencji (Miasik, 2012 wraz
z powotanymi tam badaniami).

1. Dyrektywa kolizyjna. Zakres PWI i wptyw praktyki na konkurencje

W braku formalnego rozgraniczenia pomiedzy zastosowaniem PWI a prawem ochrony kon-
kurencji* organy ochrony konkurencji i sgdy musiaty wypracowac praktyczny klucz pozwalajgcy
na rozstrzyganie konfliktu tych praw. Na obszarze Wspadlnoty Europejskiej o relacji pomiedzy PWI
a prawem ochrony konkurencji po raz pierwszy wyrokowano w 1966 roku na gruncie sprawy Consten
& Grundig®. W centrum sporu stata kwestia ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy
w takim zakresie, w jakim wykonywanie tego prawa stato na drodze handlu réwnolegtego. Dgzac
do rozstrzygniecia, Trybunat dokonat pojeciowego rozréznienia pomiedzy przyznaniem (grant of)
PWI na gruncie prawa krajowego, a jego wykonywaniem (exercise). W efekcie Trybunat stwierdzit,
ze o ile, w oparciu o wyrazong w art. 222 TWE (obecnie art. 345 TFUE) zasade dominacji prawa
wiasnosci praw cztonkowskich nad Traktatami, honoruje samo istnienie prawa wtasnosci prze-
mystowej, to juz swoboda wykonywania owego prawa musi ulec ograniczeniu w takim zakresie,
w jakim stataby w sprzecznosci z art. 85 (1) TWE (obecnie art. 101 (1) TFUE).

Intellectual Property (2017).

3 W ostatnich latach gtosne sg zwlaszcza przypadki strategicznego wykorzystywania PWI do blokowania konkurencji w branzy farmaceutycznej po-
przez ugody patentowe i rozmaite strategie patentowe (np. poprzez tworzenie tzw. ggszczy patentowych). Zob. wyr. Trybunatu z 12.12.2018 r. w sprawie
T-691/14 Servier (Celex 62014TJ0691), wyr. z 6.12.2010 r. w sprawie C-457/10P. w sprawie Astra Zeneca (Celex 62010CH0457), wyr. z 8.09.2016 r.
w sprawie T-472/13 Lundbeck (Celex 62013TJ0472), dec. Komisji z 10.12.2013 r. w sprawie AT.39685 Johnson&Johnson/Novartis (dostgpna na stronie
internetowej Komisji Europejskiej). Czestos¢ postepowan antymonopolowych wobec przedsiebiorcéw farmaceutycznych bez watpienia odzwierciedla
— jasno zresztg deklarowang — polityke decyzyjng Komisji, ktéra uwaznie przyglada sie procesom i praktykom przede wszystkim w obszarach o duzym
znaczeniu spotecznym lub gospodarczym. Opdznianie wejscia lekdw generycznych z pewnoscig nalezy to tej kategorii.

4 Dawid Migsik wskazuje na obiektywny charakter trudnosci z klarownym rozgraniczeniem sfery zastosowania regut konkurencji w sprawach dotycza-
cych praw witasnosci intelektualnej za pomocg rozwigzan o charakterze normatywnym (Migsik, 2012).

5 Zob. wyr. Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (dalej: Trybunat) z 13.07.1966 r. w potaczonych sprawach 56/64 i 58/64 Consten i Grundig
(Celex 61964CJ0056). Francuska spétka Consten ztozyta do sgdu we Francji wniosek o zabezpieczenie w postaci zakazu importu réwnolegtego sprzetu
marki Grundig do Francji przez spotke UNEF, w uzasadnieniu podajac, ze poprzez sprowadzenie sprzetu Grundig z rynku niemieckiego spétka UNEF
dopuscita sie naruszenia wytgcznego uprawnienia spétki Consten do korzystania ze znaku towarowego Grundig na terytorium Francji. W odpowiedzi na
pytanie prejudycjalne sgdu francuskiego Trybunat opowiedziat sie przeciw takim porozumieniom pomiedzy producentem a dystrybutorem, ktére mogtyby
przyczynia¢ sie do powstania barier w handlu pomiedzy panstwami cztonkowskimi Wspadinoty.
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Konstrukcja, na ktérej Trybunat opart rozstrzygnigcie w sprawie Consten & Grundig funkcjono-
wata przez jakis czas w postaci dystynkcji pomiedzy istnieniem a wykonywaniem (existence/exe-
cution) PWIS. To podejscie spotkato sie jednak z krytykg jako sztuczne i nieprzydatne (Czapracka,
2010, s. 95-96 wraz z powotang tam literaturg). Sednem krytyki byto, iz niemozliwo$¢ wykonywania
prawa niweczy samg istote prawa.

Dzisiejsze rozstrzygniecia unijne co do relacji pomiedzy PWI a prawem ochrony konkurencji
dokonywane sg w oparciu o koncepcje tzw. szczegolnego przedmiotu PWI. Cho¢ mozna spotkac
opinie, ze jest to klasyczna reguta kolizyjna, to w praktyce za tg koncepcjg kryje sie raczej ogdlna
wytyczna, ktdra nakazuje kazdorazowe zbadanie catego kontekstu prawnego i gospodarczego
zderzajgcych sie uprawnien, w tym zagadnienia innowaciji.

Poza koniecznoscig doktadnego ustalenia zakresu PWI w kazdej sprawie, kluczowym elemen-
tem analizy bedzie zbadanie wptywu danej praktyki na konkurencje. W dawniejszych rozstrzyg-
nieciach mozna byto tu zaobserwowac pewng niekonsekwencje w sposobie analizy: w wyroku
w sprawie Tepea Trybunat stwierdzit ograniczenie konkurencji po przeanalizowaniu tylko jedne-
go z wymiaréw konkurenciji, czyli konkurencji wewnatrzmarkowej (w sytuacji, gdy konkurencja
miedzymarkowa nie byta dotknigta porozumieniem). Natomiast zaledwie kilka miesiecy pozniej,
w decyzji z grudnia 1977 r., Komisja udzielita wytgczenia szeregowi postanowien dotyczgcych
PWI zawartych w umowach pomiedzy spétkg Campari-Milano a jej dystrybutorami na kilka krajow
europejskich’, miedzy innymi ze wzgledu na to, ze badane postanowienia nie zaktdcaty konku-
rencji miedzymarkowej, w tym wypadku konkurencji pomiedzy Campari a pozostatymi (licznymi)
producentami gorzkich drinkéw8. Obecnie regutg jest uwzglednianie w analizie konkurencji za-
rowno wewngtrzmarkowej, jak i miedzymarkowe;j.

To, ze kazde rozstrzygniecie bedzie oparte na doktadnej, indywidualnej analizie wptywu da-
nego PWI na konkurencje bezsprzecznie stanowi zalete koncepcji szczegdlinego przedmiotu PWI.
Natomiast jej staboscig jest koniecznos¢ ponoszenia stosunkowo duzych naktadéw przy podej-
mowaniu pojedynczego rozstrzygniecia, oraz niski stopien pewnosci prawnej (Heinemann, 2014).

2. Prawo krajowe a prawo wspoélnotowe

Pomijajgc patenty europejskie, PWI powstaje na gruncie prawa krajowego. Natomiast prawo
ochrony konkurencji czesto ma wymiar unijny. Dlatego waznym elementem oceny relacji pomie-
dzy PWI a prawem ochrony konkurencji w umowie dystrybucyjnej moze by¢ kwestia stosunku
prawa krajowego do prawa unijnego. W sprawie GEMA Trybunat wyraznie wypowiedziat sie, iz
dziatania podmiotu prywatnego sprzeczne z zasadami rzgdzgcymi przeptywem towaréw w ramach
Wspdlnoty nie mogg korzysta¢ z ochrony na podstawie prawa krajowego. W dalszym komen-
tarzu Trybunat uzupemit, Ze dopuszczenie, na podstawie rozmaitych regulacji obowigzujgcych
w panstwach cztonkowskich, aby obywatele tych panstw podejmowali dziatania dzielgce rynek
wspolnotowy, dziatania polegajgce na nieuzasadnionej dyskryminacji lub stosowali ukryte ogra-

6 Tak np. w wyr. Trybunatu z 31.10.1974 r. w sprawie 16/74 Centrafarm (Celex 61974CJ0016).
7 W kilku przypadkach licencjobiorcy zostali zarazem upowaznieni do wytwarzania Campari.

8 Dec. Komisji z 23.12.1977r. w sprawie 78/253 EEC Campari (Celex 31978D0253).
Chodzito w niej — podobnie jak w sprawie Tepea — 0 umowne postanowienie o wytgcznosci licencji, a takze o zakaz dalszego licencjonowania, zakaz
dystrybucji towaréw konkurencyjnych oraz zakaz prowadzenia sprzedazy aktywnej poza przydzielone terytorium.
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niczenia w handlu miedzy panstwami cztonkowskimi, uniemozliwitoby osiggniecie celu Traktatu,
ktorym jest potgczenie rynkow krajowych w jeden rynek®.

3. Konkluzja

Podsumowujac, poczagwszy od sprawy Consten & Grundig nie ulega watpliwosci, ze PWI
nie jest wolne od mozliwosci oceny z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji. Natomiast
w mys$l koncepcji szczegolnego przedmiotu PWI, o rezultacie tej oceny przesadzi staranna analiza
okoliczno$ci kazdej sprawy, przede wszystkim z uwzglednieniem jej wymiaru ekonomicznego .

IV. Postanowienia dotyczace PWI mogace ogranicza¢ konkurencje

W tej czesci przeanalizowano kilka postanowiern umownych, ktére wptywajg na ksztatt upo-
waznienia do korzystania z PWI i przesledzono, jak zostaty ocenione z punktu widzenia prawa
ochrony konkurencji. Warto przy tym pamietaé, ze samo udzielanie licencji postrzega sie jako
dziatanie co do zasady prokonkurencyjne, poniewaz przedsiebiorcy mogg w ten sposob potgczy¢
uzupetniajgce sie zasoby, co sprzyja rozwojowi produkgii lub dystrybugji''.

1. Ograniczenia terytorialne licencji

Ograniczenie terytorialne licencji polega na tym, ze dystrybutor otrzymuje zakaz prowadzenia
dziatalnosci odsprzedazowej na wskazane terytorium (np. poza obszar objety licencjg). Bedzie to
zawsze wrazliwe postanowienie umowne, poniewaz stosunkowo fatwo moze zostac zaliczone do
kategorii tzw. zakazanych (czarnych) klauzul antykonkurencyjnych, ktére nie tylko zagrozone sg
wysokg karg finansowa, lecz takze powodujg niewaznos$é catej umowy z mocy prawa'2.

Decyzja w sprawie Sky UK

Amerykanskie studia filmowe z reguty udzielajg licencji na tresci audiowizualne tylko jednemu
nadawcy telewizji ptatnej na jedno panstwo czionkowskie Unii Europejskiej (lub jednemu nadaw-
cy na grupe kilku panstw nalezacych do jednego obszaru jezykowego w ramach UE). W mar-
cu br. Komisja wydata decyzje zobowigzaniowg na gruncie postanowien zawartych w umowach
pomiedzy czterema amerykanskimi studiami filmowymi (Disney, NBC Universal, Sony Pictures,
Warner Bros) a brytyjskim nadawca telewizyjnym Sky UK. W postepowaniu Komisja zakwestio-
nowata postanowienia, na mocy ktérych Sky UK zostat zobowigzany do zablokowania dostepu do
filmoéw produkowanych przez studia odbiorcom spoza obszaru objetego licencjg, czyli poza Wielkg
Brytanig i Irlandig (geo-blocking). Ze swej strony studia zobowigzaty sie natozy¢ na nadawcow

9 Zob. wyr. Trybunatu z 18.06.1975 r. w sprawie 40/70 Sirena (Celex 61970CJ0040), wyr. Trybunatu z 20.01.1981 r. w potgczonych sprawach 55/80
i 57/80 GEMA (Celex 61980CJ0055), wraz z powotanym tam wyr. w sprawie Centrafarm. W sprawie GEMA Trybunat zréwnat prawa autorskie — w ich
ekonomicznym aspekcie — z wtasnos$cig przemystowa i handlowa. Natomiast w sprawie Centrafarm Trybunat uznat wprawdzie zasadno$c¢ ograniczenia
swobody przeptywu towarow ze wzgledu na ochrone odbiorcéw przed uszkodzonymi produktami medycznymi, jednak jako wiasciwg podstawe prawng
dopuszczalnosci tego ograniczenia wskazat przepisy o ochronie zdrowia, a nie prawo wiasnosci przemystowe;.

Warto tu zauwazy¢, ze wtasnie na gruncie rozwazan na temat stosunku krajowych PWI do zasady swobodnego przeptywu towaréw i ustug w ramach
w Unii Europejskiej zrodzita sie koncepcja szczegdélnego przedmiotu PWI. Nastepnie zostata ona przyswojona do oceny relacji pomiedzy PWI a prawem
ochrony konkurencji (Heinemann, 2014).

10 Tytutem zastrzezenia, know-how nie korzysta z jednakowej ochrony jak patenty czy znaki towarowe, lecz bedzie z reguty kwalifikowane jako tajem-
nica przedsigbiorstwa. W przypadku nakftadajgcej sie regulacji prawnokonkurencyjnej, stosowane bedg wigc nieco odmienne zasady oceny niz wobec
innych PWI.

1 Zob. DoJ/FTC (2017). Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property.
12 Art. 101 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4(8) e www.ikar.wz.uw.edu.pl e DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.8.4



69

Joanna Kruk-Kubarska e  Umowy dystrybucyjne na obszar Unii Europejskiej: ograniczenia konkurenciji...

z innych panstw czionkowskich ograniczenie terytorialne, czyli zakaza¢ im udostepniania ustug
ptatnej telewizji'® na obszarze Wielkiej Brytanii i Irlandii, co rowniez wzbudzito zastrzezenia Komisji.

Zdaniem Komisiji, to, ze postanowienia przyjete przez strony uniemozliwiaty nadawcy udo-
stepnianie tresci audiowizualnych w odpowiedzi na niewywotane zamoéwienia konsumentow
mieszkajgcych poza terytorium objetym licencjg, stanowi ograniczenie sprzedazy biernej, a wiec
eliminuje konkurencje pomiedzy nadawcami z réznych panstw Unii i stanowi podziat wspdlnego
rynku wedtug granic panstwowych. W efekcie, studia i Sky UK przyjety zobowigzanie do niewy-
konywania zakwestionowanych postanowienn umownych oraz do niestosowania ich w przysztosci.

Co istotne, Komisja wprost zastrzegta, ze decyzja zostata wydana bez uszczerbku dla praw
przystugujgcych stronom na gruncie przepisow o prawach autorskich i wyraznie wskazata na in-
dywidualne okolicznosci sprawy, podkreslajgc, ze o przyjetej ocenie przesgdzit szczegolny eko-
nomiczny i prawny kontekst praktyki'4.

Warunki wytaczenia grupowego dla ograniczenia terytorialnego

Terytorialne ograniczenie licencji nie zawsze jednak musi zosta¢ uznane za niezgodne
z prawem ochrony konkurencji. Rozporzgdzenie Komisji nr 330/2010'® ustanawia dobrodziejstwo
blokowego wyjatku od traktatowego zakazu porozumien ograniczajgcych konkurencje. W mysl|
owego rozporzgdzenia, za niezgodne z prawem ochrony konkurencji nie zostang uznane teryto-
rialne ograniczenia licencji, ktore (1) dotyczg dostawcy i dystrybutora, z ktérych kazdy posiada
nie wiecej niz 30% udziatu w rynku oraz (2) dozwalajg dystrybutorowi na prowadzenie sprzedazy
biernej (tzn. w odpowiedzi na niewywotane zapotrzebowanie). Ponadto, warunkiem dopuszczal-
nosci ograniczenia terytorialnego jest, aby: (3) chronione zakazem obszary zostaty zastrzezone
na wytgcznos¢ samemu dostawcy lub przydzielone na wytgcznos¢ innemu nabywcy oraz zeby
(4) analogicznemu zakazowi zostali poddani wszyscy pozostali nabywcy danego dostawcy z ob-
szaru UE (tzw. warunek réwnolegtego ograniczenia sprzedazy aktywnej)'®.

Powyzsze przestanki majg charakter kumulatywny, a zatem niespetnienie ktorejkolwiek z nich
wigze sie z istotnym ryzykiem prawnym ze wzgledu na mozliwos¢ uznania ograniczenia za czarng
klauzule antykonkurencyjna.

Szczegdiny przedmiot PWI

Choc ochrona terytorialna dziatalnosci przedsiebiorcy z reguty budzi zasadnicze zastrzezenia
prawnokonkurencyjne, w pewnych okolicznosciach ekonomiczna i prawna analiza sprawy moze
doprowadzi¢ do wniosku, ze podmiot wytgcznie upowazniony do korzystania z praw autorskich
moze zgodnie z prawem liczy¢ na ochrone terytorialng. W sprawie Coditel'” Trybunat uznat, iz
wiasciciel praw autorskich do filmu oraz jego licencjobiorca majg wszelkie prawo oblicza¢ optaty
za wyswietlanie filmu w oparciu o zatozong liczbe wyswietlen; co wiecej, pobieranie w ten spo-
sob skalkulowanych opfat stanowi istote prawa autorskiego do filmowego utworu artystycznego.

13 Zobowigzania obejmowaty zaréwno ptatne serwisy internetowe, jak i ptatng telewizje satelitarng.

4 Komunikat Komisji z 7.03.2019 r., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1590_en.htm.

5 Rozporzgdzenie Komisji nr 330/2010 z 30.04.2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii
porozumien wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Rozporzadzenie Wertykalne; Celex 32010R0330).

16 Art. 2 ust. 3w zw. z oraz art. 4 lit. b Rozporzgdzenia Komisji nr 330/2010 oraz pkt 51 Wytycznych w sprawie ograniczen wertykalnych (2000/C 291/01,
Celex 32000Y1013 (01)).

17 Wyr. Trybunatu z 18.03.1980 r. w sprawie 62/79 Coditel i in. v Ciné Vog Films i in. (Celex 61979CJ0062).

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4(8) e www.ikar.wz.uw.edu.pl e DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.8.4



70

Joanna Kruk-Kubarska e  Umowy dystrybucyjne na obszar Unii Europejskiej: ograniczenia konkurenciji...

Zgodne z prawem jest zatem stosowne odsuniecie w czasie dystrybucji telewizyjnej filmu — tak,
aby w pierwszej kolejnosci mogto dojs¢ do zatozonej liczby wyswietlen filmu w kinach. Tym sa-
mym, uprawniony z licencji moze domagac¢ sie ochrony swojego prawa wobec operatoréw tele-
wizyjnych, ktérzy prowadzg nadawanie filmu na terytorium objetym wytgcznoscig licencjobiorcy8.

2. Wylacznosé licencji

Na tle sprawy Coditel, a takze sprawy Consten & Grundig mozna dostrzec, ze nawet w braku
ograniczen terytorialnych w umowach z pozostatymi dystrybutorami, ze wzgledu na z zatozenia
wytgczny charakter PWI, samo udzielenie dystrybutorowi licencji wytgcznej moze prowadzi¢ do
powstania ochrony terytorialnej. Dystrybutor moze bowiem zazgda¢ ochrony przystugujgcego mu
na wytgczno$¢ PWI i w ten sposdb hamowaé konkurencje z innych obszaréw Unii Europejskiej.’®

Zgdanie dystrybutora nie zawsze zostanie jednak uznane za nieusprawiedliwione: w zaleznosci
od okolicznosci, rozstrzygniecie moze zapasc¢ rowniez na korzys¢ wykonywania uprawnienia wytgcz-
nego z PWI. Przyktadowo, w pozornie jednakowych sprawach dotyczgcych zgodnosci wykonywa-
nia PWI z zasadami rzgdzgcymi przeptywem towaroéw w ramach Unii Europejskiej, Trybunat wydat
dwa odmienne rozstrzygniecia: W sprawie Tepea, w imie ochrony konkurencji Trybunat odmowit
holenderskiej spotce Tepea prawa do powotywania sie na wytgczne prawo do znaku towarowego
w celu zakazania innym importerom sprzedazy towaréw opatrzonych owym znakiem. Natomiast
w sprawie IHT Trybunat uznat takie samo dziatanie niemieckiej spoétki Ideal Standard GmbH za
zgodne z prawem. O rdznicy przesadzito to, ze |deal Standard przeciwstawiat sie importowaniu
przez spoétke IHT towardw opatrzonych znakiem towarowym zarejestrowanym wprawdzie przez
Ideal Standard, lecz produkowanych przez inny podmiot, niepowigzany z Ideal Standard. Zdaniem
Trybunatu, dziatania Ideal Standard byty zasadne ze wzgledu na cel prawa do znaku towarowego,
czyli umozliwienie zagwarantowania jakosci towaru opatrzonego tym znakiem (co w wypadku im-
portowanych przez IHT towaréw innego producenta nie byto mozliwe) oraz ze wzgledu na drugi cel
PWI, czyli umozliwienie wystepowania przeciwko probom naruszenia renomy znaku towarowego
polegajgcym na opatrywaniu tym znakiem towaréw wprawdzie odmiennych, ale na tyle zblizonych
do towardéw oryginalnych, ze zachodzi mozliwo$¢ zmylenia konsumentdw co do producenta towaru?°.

3. Zakaz korzystania z konkurencyjnych PWI

Dostawca, bedacy jednoczesnie licencjodawcg, moze uzalezni¢ udzielenie dystrybutorowi
upowaznienia do korzystania z PWI od zobowigzania sie przez dystrybutora, ze ten nie bedzie
korzystat z konkurencyjnych PWI. Dziatanie takiego zakazu jest rbwnowazne z dziataniem zwy-
czajnego zakazu konkurowania i podlega ocenie wedtug tych samych zasad. Mozna bytoby wiec
spodziewac sie, ze naruszenie warunkow zgodnosci z prawem konkurencji zakazu korzystania
z konkurencyjnych PWI przyniesie doktadnie takie skutki prawne, jak naruszenie wymogow odno-
szgcych sie do klasycznego zakazu konkurowania, czyli m.in. dotkniecie niewaznoscig samego

19 Nie moze zatem dziwi¢, ze Trybunat bardzo zdecydowanie ocenit potgczenie wylgcznego prawa do znaku towarowego z dystrybucjg wytgczna:
L,Umiejetne wykonywanie prawa do znaku towarowego tak wzmocnito ochrone terytorialng, ktérg zagwarantowata umowa o dystrybucji wytacznej,
(...) ze potaczony skutek tych dwéch technik zaowocowat powstaniem absolutnej i trwatej ochrony.” Zob. pkt 44 wyr. Trybunatu z 20.06.1977 r. w sprawie
28/77 Tepea (Celex 61977CJ0028).

20 Zob. wyr. Trybunatu z 22.06.1993 r. w sprawie C-9/93 IHT (Celex 61993CJ0009) oraz wyr. z 17.10.1990 r. w sprawie C-10/89 SA CNL-SUCAL v. Hag
(Celex 61989CJ0010; tzw. sprawa Hag ).
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tylko postanowienia o zakazie korzystania z konkurencyjnych PWI?'. Taka interpretacja bytaby

z pewnoscig zgodna z duchem regulacji prawnokonkurencyjnej, jednak przy dokonywaniu oceny

ryzyka prawnego zwigzanego z wystepujgcym w umowie zakazem korzystania z konkurencyjnych

PWI nie mozna nie wzig¢ pod uwage pewnej niekonsekwencji legislacyjnej. Spojrzmy na usytu-

owanie przepiséw Rozporzgdzenia Wertykalnego odnoszacych sie do PWI:

1) parametry zgodnosci z prawem postanowienh dotyczgcych PWI w umowach dystrybucyjnych
zostaty okre$lone w art. 2 ust. 3 Rozporzgdzenia Wertykalnego;

2) art. 2 ust. 3 zostat uksztattowany jako wyjagtek od normy sformutowanej w art. 2 ust. 1
Rozporzgdzenia Wertykalnego;

3) tenze art. 2 ust 1 Rozporzadzenia Wertykalnego, ktérego istotg jest ustanowienie wytgczenia
grupowego dla porozumien wertykalnych, odnosi sie do catych porozumien, nie zas jednie
do postanowien zawierajgcych ograniczenie konkurenciji.

Zatézmy zatem, ze z jakiejs przyczyny obecny w umowie dystrybucyjnej zakaz korzystania
z konkurencyjnych PWI nie spetni warunkéw obowigzujgcych dla zwyktego zakazu konkurencji
(na przyktad, zostanie ustanowiony na okres diuzszy niz 5 lat). Przy Scistej wyktadni systemowej
Rozporzadzenia Wytgczeniowego skutki prawne tego zakazu okazujg sie daleko powazniejsze
niz skutki antykonkurencyjnego zakazu konkurowania. Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 rozpo-
rzgdzenia, za niewazne z mocy prawa mogtoby bowiem zosta¢ uznane cate porozumienie, nie
zas tylko, jak w przypadku zakazu konkurowania, samo postanowienie.

W literaturze przedmiotu postuluje sie juz stosowanie jednakowych sankcji wobec obu postaci
zakazu konkurowania (Wijckmans, Tuytschaever, Jurkowska-Gomuitka, Modzelewska de Raad
i Sztejnert-Roszak, 2018, s. 190-191). Nalezy zatem mie¢ nadzieje, ze wskazana niespdjnosc
zostanie skorygowana w praktyce orzecznicze;.

4. Zobowigzanie do niekwestionowania waznosci PWI

Celem postanowienia o niekwestionowaniu waznosci PWI (klauzula no-challenge) jest po-
wstrzymanie licencjobiorcy od wszelkich dziatan, ktore mogtyby ostabi¢ skutecznos¢ prawa ze
znaku towarowego. Ponizej przywotuje dwa rozstrzygniecia dotyczace klauzuli no-challenge,
wprawdzie nie na gruncie typowej umowy dystrybucyjnej (umowy odsprzedazy), lecz przyjety tok
rozumowania moze by¢ przydatny rowniez przy ocenie uméw dystrybucyjnych.

W sprawie Windsurfing International, w umowach patentowych dotyczacych wytwarzania i dys-
trybucji desek do windsurfingu, szesciu niemieckich przedsiebiorcéw zostato zobowigzanych do
traktowania znakow stownych ,Windsurfer” oraz ,Windsurfing,” a takze odpowiadajgcego im znaku
graficznego, jako chronionych prawem znakéw towarowych. Nietrudno domysli¢ sie, ze celem upraw-
nionego z patentu Windsurfing International byto przede wszystkim powstrzymanie licencjobiorcow
przed uzywaniem stéw ,windsurfer” i ,windsurfing” jako okreslen generycznych. Trybunat wskazat,
ze tego rodzaju zobowigzanie (1) nie miesci sie w zakresie szczegélnego przedmiotu PWI, ktérego
dotyczyta umowa, czyli zastugujgcego na ochrone uprawnienia wytagcznego z patentu, oraz ze (2) zo-
bowigzanie to ogranicza konkurencyjnosc¢ licencjobiorcow w sposob sprzeczny z art. 85 ust. 1 TWE22,

21 Art. 5 lit. a Rozporzadzenia Wertykalnego.

22 Zob. wyr. Trybunatu z 25.02.1986 r. w sprawie 193/83 Windsurfing International (Celex 61983CJ0193). Na podstawie rozporzgdzenia Komisji
z21.03.2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumien o transferze technologii (Celex
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Natomiast w decyzji wylgczeniowej w sprawie Mooshead, klauzula no-challenge zostata de-
cyzjg Komisji wytgczona spod zakazu porozumien anykonkurencyjnych: w ramach kilku umow
o transferze know-how i licencji na znak towarowy pomiedzy kanadyjskim a brytyjskim producen-
tem piwa, producent brytyjski zobowigzat sie do niepodejmowania zadnych krokow, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do uniewaznienia zastrzezenia znaku towarowego Mooshead.

Niemoznos¢ wyjecia spod zastrzezenia i w efekcie udaremnienie mozliwosci swobodnego
uzywania pewnej nazwy (np. termos) przez potencjalnych konkurentéw moze stanowic bariere
wejscia na rynek. Jednak w sprawie Mooshead uznano, ze marka Mooshead byta na tyle stabo
rozpoznawalna na rynku, ze inni producenci byli w stanie prowadzi¢ skuteczng konkurencje,
sprzedajgc piwo pod ich wikasnymi markami. Komisja doszta wiec do wniosku, ze ograniczenie
mozliwosci zakwestionowania waznosci znaku towarowego Mooshead nie mogto w sposéb od-
czuwalny zaktdcac konkurencji?.

5. Ograniczenie reklamy w wyszukiwarce internetowej

Spétka Guess Europe prowadzi sprzedaz w modelu selektywnym, opartym o kryteria jakos-
ciowe. W 2017 r. Komisja zakwestionowata kilka zobowigzan natozonych na dystrybutoréw selek-
tywnych Guess Europe, m.in. zobowigzanie do niepostugiwania sie znakiem towarowym Guess
w reklamie zwigzanej z wyszukiwaniem internetowym, przede wszystkim w Google AdWords. Co
ciekawe, ograniczenie nie zostato wprost ujete w umowach dystrybuciji, lecz stanowito praktyke
pomiedzy stronami. Komisja ocenita, ze tak znaczne skrepowanie mozliwosci reklamy w wyszu-
kiwarce internetowej ostabito ,znajdowalnos¢” dystrybutoréw, a w konsekwencji i rentownosc¢
prowadzonej przez nich sprzedazy internetowej. Jednoczesnie Komisja uznata, ze koniecznosc¢
ochrony wizerunku marki Guess nie uzasadniata wprowadzonego ograniczenia, poniewaz nie
zachodzita mozliwos¢ pomyiki co do pochodzenia towaréw. W konsekwencji Komisja ocenita
praktyke jako sprzeczng z prawem ochrony konkurencji ze wzgledu na swoj cel, ktory polegat
na zredukowaniu dystrybutorom mozliwosci reklamowania i sprzedazy towarow, zwtaszcza poza
wyznaczone im terytorium oraz na ograniczeniu konkurencji wewngtrzmarkowe;j2*.

V. Zakonczenie

Uprawnienia przedsigbiorcy z zakresu wtasnosci intelektualnej mogg podlegac kontroli praw-
nokonkurencyjnej. Zawarte w umowach dystrybucyjnych postanowienia licencyjne nalezy zatem
rozwazac pod katem ich zgodnosci z prawem ochrony konkurencji.

Czes¢ postanowien licencyjnych spetni wymogi wytgczenia blokowego spod zakazu porozu-
mien antykonkurencyjnych. Natomiast pozostate postanowienia licencyjne nie zostang automa-
tycznie uznane za niezgodne z prawem, lecz bedg wymagaty indywidualnej oceny. Poniewaz nie
ma formalnej reguty, ktéra utatwitaby to zadanie, pozwalajgc na uniwersalne rozgraniczenie PWI
i prawa ochrony konkurencji, konieczne jest zbadanie okoliczno$ci prawnych i ekonomicznych
w kazdym przypadku. Niezbednym elementem owej analizy jest ustalenie szczegolnego przed-
miotu badanego prawa wtasnosci intelektualnej oraz okreslenie wptywu badanego postanowienia

32014R0316), w odniesieniu do uméw patentowych klauzula no-challenge jest obecnie wprost zaliczona do ograniczen wykluczonych spod wytgczenia
grupowego — czyli zawsze wymaga indywidualnej oceny.

28 Decyzja Komisji z 23.03.1990 r. w sprawie 1V/32.736 Mooshead/Whitebread (Celex 31990D0186).
24 Zob. dec. Komisji z 17.12.2018 r. w sprawie AT.40428 Guess, dostepng na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
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na konkurencje, w tym zwtaszcza mozliwos¢ wystgpienia efektu prokonkurencyjnego (ktory cze-
sto przewazy nad efektem antykonkurencyjnym), mozliwo$¢ zamkniecia innym przedsiebiorcom
dostepu do rynku lub ewentualne efekty na innym rynku wtasciwym. Do istotnych parametréw
oceny wptywu na konkurencje nalezg m.in. wielko$¢ udziatu rynkowego objetego porozumieniem,
stopien koncentracji rynku, bariery wejscia na rynek, poziom konkurencji wewnatrz- i miedzymar-
kowej, zdolnos¢ konkurentéw i konsumentéw do zareagowania na zmiane ceny towaru, czy tez
czas obowigzywania ograniczenia®®.

Przy ocenie rodzajow ryzyka prawnokonkurencyjnego zwigzanych z PWI w umowach dystry-
bucyjnych za drogowskaz stuzg oceny i interpretacje zawarte w wytycznych publikowanych przez
organy ochrony konkurencji. Szczegdlnie cenny wglgd w sposdb myslenia o relacji pomiedzy PWI
a prawem ochrony konkurencji daje — cho¢ nie zawsze na gruncie umowy o charakterze Scisle
wertykalnym — orzecznictwo sgdéw unijnych oraz praktyka decyzyjna organéw ochrony konkurencji.
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